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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
i 2020/ 327 !
| Bogota, D.C., * - '
| 005 -3
Doctor A0 10809

l Carlos R. Olarte Oficio N°
' Apoderado
- SCHERING CORPORATION
| REFERENCIA Radicacion 00 14824

Tramite 002
; Evento 001
| Actuacion 430
i Folios 005

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invencién
N° 00 14824, realizado segun el articulo 45 de la decisién 486 de la comision de la
' Comunidad Andina, se notifica:

| 1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:

¢ Copia de las solicitudes originales mediante las cuales se reivindica prioridad
; de Estados Unidos US09/260,388 de 02/03/1999 en los folios 13 a 35;
| US09/268,521 de 12/03/1999 en los folios 37 a 76; US09/288,358 de
08/04/1999 en los folios 78 a 124; US09/454,004 de 03/12/1999 en los folios
126 a 184 junto con las correspondientes traducciones en los folios 246 a 263,
| 264 a 298, 299 a 339 y 340 a 396 respectivamente.
e Elresumen y el capitulo descriptivo de la solicitud de los folios 234 y 185 a
, 229 respectivamente.
? e Las clausulas 1 a 20 relacionadas en el capitulo reivindicatorio de la solicitud y
j que se encuentran en los folios 230 a 233.
t ¢ Elprimer examen de forma No. 768 realizado a la solicitud y que se encuentra
‘ en los folios 239 a 242.
. ¢ Respuesta al primer examen de forma No. 768 realizado a la solicitud, que se
) encuentra en los folios 244 a 401 y que contiene las traducciones de los
documentos reivindicados como prioridad.
e La solicitud de examen de patentabilidad junto con el pago de la tasa
correspondiente que se encuentra en los folios 405 y 406.

1 2. OBJETO DE LA INVENCION

La solicitud hace referencia a “Interferén alfa pegilado en la terapia contra el HIV”.
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; ¢ Reivindicacion 1:

' Se reivindica el uso de interferén alfa-pegilado — de la clase interferon alfa-2a
- pegilado o interferén alfa-2b pegilado - para la preparacion de un medicamento, para
el tratamiento de infecciones causadas por el virus de inmunodeficiencia humana

© VIH-1.
e Reivindicaciones 2a 8,10y 12:

" Se reivindica el uso de interferon alfa-2b pegilado el cual se administra en
combinacion terapéuticamente efectiva de ribavirina, IL-2, IL-12 y pentafusida como
farmacoterapia para el tratamiento de la infecciéon causada por VIH-1.

' De igual manera se reivindica el uso de interferén alfa pegilado, en particular el
' interferén alfa-2b, o la combinacién anteriormente sefialada con ribavirina, IL-2 o IL-
12, asociada a la farmacoterapia antirretroviral activa HAART, en cantidades
terapéuticamente efectivas que reducen los niveles de HIV-1-ARN en pacientes que
han experimentado previamente tratamientos o que se han sometido por primera vez
al tratamiento y que presentan coinfecciones con el virus de la hepatitis C (HCV).

¢ Reivindicaciones 9 y 11:

Se reivindica el uso de interferon alfa-2b pegilado en dosificaciones terapéuticas de
' 0,1 a 9,0ug/kg en una sola dosis/semana o en dosis divididas dos veces por
' semana, preferiblemente 0,5 a 3,0ug/kg en una sola dosis/semana o en dosis
- divididas dos veces por semana y en particular en dosis de 0,75 a 1,5ug/kg en una
 sola dosis/semana o en dosis divididas dos veces por semana.

Ademas se reivindica el uso de interferon alfa-2a pegilado en dosificaciones
terapéuticas de 50 a 500ug en una sola dosis/semana o en dosis divididas dos veces -
por semana, preferiblemente de 200 a 250ug en una sola dosis/semana o en dosis

divididas dos veces por semana.

¢ Reivindicaciones 13 a 16:

por VIH-1, en el cual se administra una vez por semana o dos veces por semana .
durante 2 a 4 semanas interferon pegilado, antes de la administracion de cantidades
terapéuticas de ribavirina, IL-2, IL-12 y pentafusida y solo o en combinacion con’
cantidades terapéuticas de terapias tipo HAART. '
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§ Se reivindica el uso de interferén pegilado en el tratamiento de la infeccién causada

{

!

|
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} Se reivindica el uso de interferon alfa-2b pegilado en el tratamiento terapéutico de:
| niveles elevados de HIV-1-ARN, mediante la administracion de 9,0ug/kg del farmaco
1 en una sola dosis semanal o en dosis divididas dos veces/semana, en un primer
! periodo de tratamiento que consta de dos a cuatro semanas, y una segunda etapa
‘ del tratamiento que consiste en la administracién de 0,1 a 9,0ug/kg de interferon alfa-
: 2b pegilado en una sola dosis/semana o en dosis divididas dos veces/semana.

! También se reivindica el uso de interferon alfa-2b pegilado en el tratamiento
farmacoterapéutico de la infeccion por VIH-1, basado en la administracion de 0,1 a
9,0ug/kg/semana del activo, preferiblemente 0,5 a 4,5ug/kg en una sola dosis por
‘ semana o en dosis divididas dos veces/semana y en particular de 2,25 a 2,6pug/kg er)
! una sola dosis/semana o en dosis divididas dos veces/semana.

Adicionalmente se reivindica el uso de interferén alfa-2a pegilado en el tratamiento
farmacoterapéutico de infecciones causadas por VIH-1, que consiste en la

i
i

i
. i
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administracion de 50 a 500ug en una sola dosis/semana o en dosis divididas dos

, veces/semana, preferiblemente en el rango de 150 a 190ug en una sola
. dosis/semana o en dosis divididas dos veces/semana.

¢ Reivindicacion 17:

~ Se reivindica el uso del tratamiento farmacoterapéutico en pacientes pediatricos
' coinfectados con el virus de la hepatitis C (HCV) que consiste en la administraciéon de
' ribavirina en combinacion con interferén alfa pegilado, donde la cantidad de ribavirina
~ esta en el rango de aproximadamente 8 a 15mg/kg/dia en dosis divididas.

¢ Reivindicacion 18 y 19:

H

' Se reivindica el uso de interferon pegilado en asociacién con una hormona de
crecimiento humana para el tratamiento de infeccion por VIH-1. ,

También se reivindicado el uso de la asociacion anteriormente citada, en
combinacion con ribavirina, en los casos en que el paciente VIH-1 positivo se
encuentra coinfectado con HCV. :

¢ Reivindicacion 20:

f Se reivindica el uso del compuesto interferén pegilado en asociacion con la hormona
. de crecimiento humano, con cantidades terapéuticamente efectivas de ribavirina.

| ! Una vez catalogada la invencién ésta se clasificé en la seccion: A 61 K */ de la
- Clasificacion Internacional de Patentes.

! 3. ES UNA INVENCION:

El articulo 14 establece: “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’.

De acuerdo con lo establecido por el articulo 14 de la Decision 486 de la CAN, los
usos se encuentran excluidos de patentabilidad, asi las cosas el capitulo,
reivindicatorio allegado a esta Dependencia con motivo de la solicitud Colombiana:
CO00-14824, corresponde a materia no protegible por via patente de invenciony en
este sentido las clausulas 1 a 20 no seran objeto de examen, por derivarse
explicitamente del uso farmacoterapéutico de la molécula interferon pegilado y sus
combinaciones, en el tratamiento de infecciones causadas por el virus de la
inmunodeficiencia humana VIH-1 y coinfecciones causadas por el virus de la hepatitis

}

|

|

| C (HCV). ’

4. ATRIBUCION DE USO:

’ El articulo 21 establece: “Los productos o procedimientos ya patentados,
comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el articulo 16 de la
presente Decisién, no seréan objeto de nueva patente, por el simple hecho de

atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial’.
}
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 Teniendo en cuenta que el interferén pegilado se utiliza frecuentemente en el

: tratamiento de infecciones causadas por el virus de la Hepatitis C, por el simple

: hecho de encontrar una nueva aplicacion farmacoterapéutica del principio activo, en

' el tratamiento de la infeccién causada por el virus de la inmuno deficiencia humana

' VIH-1, no sera considerada materia protegible por patente de invencion.

' De acuerdo con la legislacién colombiana el uso que se reclama en las
reivindicaciones 1 a 20 de los folios 230 a 233, no se considera susceptible de
proteccion por patente de invencion, tal como se interpreta en el articulo 14 de la

- Decisidon 486 de la Comision de la Comunidad Andina, en el que se menciona: ...

' “Los Paises Miembros otorgaran patentes para las invenciones sean de productos o

- procedimientos en todos los campos de la tecnologia”, asi las cosas se establece de
manera clara y explicita que solo _se otorgaran patentes para producto o
procedimiento, excluyendo de proteccién cualquier otra clase de materia derivada de

! la aplicacidn o aptitud del objeto presentado.

" Ahora bien, cuando se interpreta la Gltima parte del articulo 14... “Los Paises
' Miembros otorgaran patentes para las invenciones sean de productos o
~ procedimientos en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas,
tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial”, es claro que al
" mencionar la aplicabilidad industrial, motivada por las caracteristicas técnicas del
' producto o del procedimiento, en ningin momento se decreta que la mera aplicacion
. industrial del objeto se considerara requisito Unico y suficiente para que se proteja la
. solicitud mediante la concesion del privilagio de patente de invencion, caso particular
' derivado del uso de los productos farmacoterapéuticos para el tratamiento de
- condiciones patologicas.

. Asi mismo, el articulo 19 es claro cuando sefiala que: “Se considerara que una
. Invencién (léase producto o procedimiento) es susceptible de aplicacion industrial
! (una caracteristica de la invencién) cuando su objeto puede ser producido o utilizado
. en cualquier clase de industria”, entendiéndose por industria la referida a cualquier
. actividad productiva, incluidos los servicios, asi las cosas, si bien es cierto que una
! invencién de producto o de procedimiento, debe presentar una aplicacion de caracter
industrial, el simple uso considerado como la aplicacién técnica no puede ser
I considerado una condicién sin ecuanime para que sea susceptible de proteccion por
patente.

! De otro lado, el objeto susceptible de proteccion, establecido por el articulo 16, es
* decir los productos o procedimientos, mejor llamados inventos (ndtese que nunca se
; hace referencia a nada diferente) que han sido ya patentados y que se encuentran '
‘ comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el Articulo 21 de la
presente Decisidn, no seran objeto de nueva patente por el simple hecho de
atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial. Asi las
cosas, la legislacién nunca ha hecho referencia a una proteccioén para el uso, como
erroneamente se podria interpretar, por el contrario se trata de no la concesion de
una nueva patente a un invento (exclusivamente productos o procedimientos) al que
se le ha encontrado una nueva funcién, por cuanto se trata exactamente del mismo
! producto o procedimiento que no ha sido objeto de modificaciéon. Es decir, si el
' compuesto, aparato, etc. o método ya esta dentro del estado de la técnica, el hecho*
! que se haya descubierto una nueva aplicacion para el mismo compuesto, aparato, :
: etc. o método, implica que el mismo no es merecedor de una nueva patente, porque’
‘ este nuevo uso que se le atribuye no reestablece la novedad del objeto inicialmente’
: protegido. La afirmacion anterior cobra mayor importancia cuando se tiene en cuenta
] que el producto o procedimiento ya se encuentra comprendido dentro del estado de’
: la técnica y una utilizacion diferente no esta contemplada como objeto patentable,
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como para permitir que se conceda un derecho de exclusividad ai producto o al
procedimiento nuevamente y por un periodo igual al inicialmente otorgado.

'De otro lado, la sentencia TJAC 89-A1-2000, es categorica al sefialar que los usos 0
'segundos usos no son patentables, reafirmando la decision de esta Dependencia de
' no proceder a realizar el consecuente examen de fondo para la solicitud, por cuanto

el objeto “Uso de interferdn alfa pegilado en la farmacoterapia de la infeccion por VIH”

' se encuentra excluido de proteccién por patente de invencion.

~ 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 término de sesenta dias
contados a partir de la fecha de la notificacion de la presente comunicacién. En caso
de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta

subsistieran los impedimentos para la concesién, se denegara la patente.

me a lo dispuesto en el numeral 5.2 literal ), del

Notifiquese el presente oficio con ]
capitulo 5 del titulo primero a Cifcular Unica N° 10 de 2001

Jefe de la Diyision de Nuevas Creaciones
AN

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha

XAMINADOR TECNICO

| concePTO TECNICO | E
Namero 01814 Codigo 202044
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Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invencion
N° 00 14824, realizado segun el articulo 45 de la decision 486 de la comision de la
Comunidad Andina, se notifica:

1. JURIDICOS:

Mediante oficio N° 10809 notificado por fijacion en lista de fecha 17 de noviembre del
2005, este Despacho en forma equivocada requirid al doctor Carlos R. Olarte, en los
términos del articulo 45 de la Decisidon 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
para que dentro del plazo de sesenta dias presentara respuesta a las observaciones de
caracter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos
establecidos por esta Decisidn, para la concesion de la patente.

Teniendo en cuenta que mediante escrito radicado en esta entidad el 19 de agosto del
2003 bajo el namero 00014824, el doctor Carlos R. Olarte presenté el memorial de
sustitucidn poder en su favor debidamente diligenciado, es procedente revocar en su
totalidad el oficio N° 10809 de fecha 17 de noviembre del 2005 y en su lugar efectuar
un nuevo requerimiento en los siguientes términos:

Como resultado del examen de fondo, realizado conforme a lo establecido por el

articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le
comunica:

2. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:

¢ Copia de las solicitudes originales mediante las cuales se reivindica prioridad
de Estados Unidos US09/260,388 de 02/03/1999 en los folios 13 a 35;
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US09/268,521 de 12/03/1999 en los folios 37 a 76; US09/288,358 de
08/04/1999 en los folios 78 a 124; US09/454,004 de 03/12/1999 en los folios
126 a 184 junto con las correspondientes traducciones en los folios 246 a 263,
264 a 298, 299 a 339 y 340 a 396 respectivamente.

o Elresumen y el capitulo descriptivo de la solicitud de los folios 234 y 185 a
229 respectivamente.

e Lasclausulas 1 a 20 relacionadas en el capitulo reivindicatorio de la solicitud y
que se encuentran en los folios 230 a 233.

¢ Elprimer examen de forma No. 768 realizado a la solicitud y que se encuentra
en los folios 239 a 242.

¢ Respuesta al primer examen de forma No. 768 realizado a la solicitud, que se
encuentra en los folios 244 a 401 y que contiene las traducciones de los
documentos reivindicados como prioridad.

¢ La solicitud de examen de patentabilidad junto con el pago de la tasa
correspondiente que se encuentra en los folios 405 y 406.

3. OBJETO DE LA INVENCION
La solicitud hace referencia a “Interferén alfa pegilado en la terapia contra el HIV”.
¢ Reivindicacion 1:

Se reivindica el uso de interferdn alfa-pegilado — de la clase interferén alfa-2a
pegilado o interfer6n alfa-2b pegilado - para la preparacién de un medicamento, para

el tratamiento de mfeccmnes causadas por el virus de inmunodeficiencia humana
VIH-1.

¢ Reivindicaciones2a 8,10y 12:

Se reivindica el uso de interferén alfa-2b pegilado el cual se administra en
combinacion terapéuticamente efectiva de ribavirina, IL-2, IL-12 y pentafusida como
farmacoterapia para el tratamiento de la infecciéon causada por VIH-1.

De igual manera se reivindica el uso de interferén alfa pegilado, en particular el
interferén alfa-2b, o la combinacion anteriormente sefalada con ribavirina, IL-2 o IL-
12, asociada a la farmacoterapia antirretroviral activa HAART, en cantidades
terapéuticamente efectivas que reducen los niveles de HIV-1-ARN en pacientes que
han experimentado previamente tratamientos o que se han sometido por primera vez
al tratamiento y que presentan coinfecciones con el virus de la hepatitis C (HCV).

¢ Reivindicaciones 9y 11:

Se reivindica el uso de interferén alfa-2b pegilado en dosificaciones terapéuticas de
0,1 a 9,0pg/kg en una sola dosis/semana o en dosis divididas dos veces por
semana, preferiblemente 0,5 a 3,0ug/kg en una sola dosis/semana o en dosis
divididas dos veces por semana y en particular en dosis de 0,75 a 1,5ug/kg en una
sola dosis/semana o en dosis divididas dos veces por semana.

Ademés se reivindica el uso de interferon alfa-2a pegilado en dosificaciones
terapéuticas de 50 a 500ug en una sola dosis/semana o en dosis divididas dos veces

por semana, preferiblemente de 200 a 250ug en una sola dosis/semana o en dosis
divididas dos veces por semana.

¢ Reivindicaciones 13 a 16:

oY
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Se reivindica el uso de interferén pegilado en el tratamiento de la infeccidén causada
por VIH-1, en el cual se administra una vez por semana 0 dos veces por semana
durante 2 a 4 semanas interferon pegilado, antes de la administracion de cantidades
terapéuticas de ribavirina, IL-2, IL-12 y pentafusida y solo o0 en combinacién con
cantidades terapéuticas de terapias tipo HAART.

Se reivindica el uso de interferdn alfa-2b pegilado en el tratamiento terapéutico de
niveles elevados de HIV-1-ARN, mediante la administracion de 9,0ug/kg del farmaco
en una sola dosis semanal o en dosis divididas dos veces/semana, en un primer
periodo de tratamiento que consta de dos a cuatro semanas, y una segunda etapa
del tratamiento que consiste en la administracién de 0,1 a 9,0ug/kg de interferon alfa-
2b pegilado en una sola dosis/semana o en dosis divididas dos veces/semana.

También se reivindica el uso de interferon alfa-2b pegilado en el tratamiento
farmacoterapéutico de la infeccion por VIH-1, basado en la administracién de 0,1 a
9,0ug/kg/semana. del activo, preferiblemente 0,5 a 4,5ug/kg en una sola dosis por
semana o en dosis divididas dos veces/semana y en particuiar de 2,25 a 2,6ug/kg en
una sola dosis/semana o en dosis divididas dos veces/semana.

Adicionalmente se reivindica el uso de interferén alfa-2a pegilado en el tratamiento
farmacoterapéutico de infecciones causadas por VIH-1, que consiste en la
administracion de 50 a 500ug en una sola dosis/semana o en dosis divididas dos
veces/semana, preferiblemente en el rango de 150 a 190ug en una sola
dosis/semana o en dosis divididas dos veces/semana.

¢ Reivindicacion 17:
Se reivindica el uso del tratamiento farmacoterapéutico en pacientes pediatricos
coinfectados con el virus de la hepatitis C (HCV) que consiste en la administracién de
ribavirina en combinacion con interferon alfa pegilado, donde la cantidad de ribavirina
esta en el rango de aproximadamente 8 a 15mg/kg/dia en dosis divididas.

¢ Reivindicacion 18 y 19:

Se reivindica el uso de interferén pegilado en asociacion con una hormona de
crecimiento humana para el tratamiento de infeccion por VIH-1.

También se reivindicado el uso de la asociacidn anteriormente citada, en

Y

combinacién con ribavirina, en los casos en que el paciente VIH-1 positivo se

encuentra coinfectado con HCV.
¢ Reivindicacion 20:

Se reivindica el uso del compuesto interferon pegilado en asociacion con la hormona
de crecimiento humano, con cantidades terapéuticamente efectivas de ribavirina.

Una vez catalogada la invencion ésta se clasifico en la seccion: A 61 K */,; de la
Clasificacion Internacional de Patentes.

4. ES UNA INVENCION:

El articulo 14 establece: “Los paises miembros oforgarén patentes para las
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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
aplicacién /ndustr/al”

De acuerdo con:lo establecido por el articulo 14 de la Decision 486 de la CAN, los
usos se encuentran excluidos de patentabilidad, asi las cosas el capitulo
reivindicatorio allegado a esta Dependencia con motivo de la solicitud Colombiana
CO00-14824, corresponde a materia no protegible por via patente de invencién y en
este sentido las clausulas 1 a 20 no seran objeto de examen, por derivarse
explicitamente deI uso farmacoterapéutico de la molécula interferon pegilado y sus
combinaciones, en el tratamiento de infecciones causadas por el virus de la
inmunodeficiencia humana VIH-1 y coinfecciones causadas por el virus de la hepatitis
C (HCV).

5. ATRIBUCION DE USO:

El articulo 21 restablece: “Los productos o procedimientos ya patentados,
comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el articulo 16 de la
presente Decisidon, no seran objeto de nueva patente, por el simple hecho de
atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”.

Teniendo en cuenta que el interferon pegilado se utiliza frecuentemente en el
tratamiento de infecciones causadas por el virus de la Hepatitis C, por el simple
hecho de encontrar una nueva aplicaciéon farmacoterapéutica del principio activo, en
el tratamiento de la infeccion causada por el virus de la inmuno deficiencia humana
VIH-1, no sera considerada materia protegible por patente de invencion.

De acuerdo con la legislacién colombiana el uso que se reclama en las
reivindicaciones 1 a 20 de los folios 230 a 233, no se considera susceptible de
proteccidn por patente de invencion, tal como se interpreta en el articulo 14 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, en el que se menciona: ...
‘Los Paises Miembros otorgaran patentes para las invenciones sean de productos o
procedimientos en todos los campos de la tecnologia”, asi las cosas se establece de
manera clara y explicita que solo se otorgaran patentes para producto o
procedimiento, excluyendo de proteccion cualquier otra clase de materia derivada de
la aplicacién o aptitud del objeto presentado.

Ahora bien, cuando se interpreta la ultima parte del articulo 14... “Los Paises
Miembros otorgaran patentes para las invenciones sean de productos o
procedimientos en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas,
tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial”, es claro que al
mencionar la aplicabilidad industrial, motivada por las caracteristicas técnicas del
producto o del procedimiento, en ninglin momento se decreta que la mera aplicacion
industrial del objeto se considerara requisito Unico y suficiente para que se proteja la
solicitud mediante la concesion del privilegio de patente de invencién, caso particular
derivado del uso de los productos farmacoterapéuticos para el tratamiento de
condiciones patdlégicas.

Asi mismo, el artlculo 19 es claro cuando sefiala que: “Se consideraré que una
invencién (léase producto o procedimiento) es susceptlb/e de aplicacién industrial
(una caracteristica de la invencién) cuando su objeto puede ser producido o utilizado
en cualquier clase de industria’, entendiéndose por industria la referida a cualquier
actividad productiva, incluidos los servicios, asi las cosas, si bien es cierto que una
invencioén de producto o de procedimiento, debe presentar una aplicacién de caracter
industrial, el simple uso considerado como la aplicacion técnica no puede ser
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considerado una condicion sin ecuanime para que sea susceptible de proteccion por

patente.

De otro lado, el objeto susceptible de proteccion, establecido por el articulo 16, es
decir los productos o procedimientos, mejor llamados inventos (n6tese que nunca se
hace referencia a nada diferente) que han sido ya patentados y que se encuentran

. comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el Articulo 21 de la ;
presente Decision, no seran objeto de nueva patente por el simple hecho de

' atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial. Asilas '
' cosas, la legislacion nunca ha hecho referencia a una proteccién para el uso, como :
errdneamente se podria interpretar, por el contrario se trata de no la concesion de
una nueva patente a un invento (exclusivamente productos o procedimientos) alque

i

]

I

!

I

i

l

|

!

1]

!

i

I se le ha encontrado una nueva funcion, por cuanto se trata exactamente del mismo

f producto o procedimiento que no ha sido objeto de modificacion. Es decir, si el

| compuesto, aparato, etc. 0 método ya esta dentro del estado de la técnica, el hecho

| que se haya descubierto una nueva aplicacion para el mismo compuesto, aparato,

| etc. o método, implica que el mismo no es merecedor de una nueva patente, porque

i' este nuevo uso que se le atribuye no reestablece la novedad del objeto inicialmente

| protegido. La afirmacion anterior cobra mayorimportancia cuando se tiene en cuenta
que el producto o procedimiento ya se encuentra comprendido dentro del estado de
la técnica y una utilizacion diferente no esta contemplada como objeto patentable,
como para permitir que se conceda un derecho de exclusividad al producto o al
procedimiento nuevamente y por un periodo igual al inicialmente otorgado. ‘

De otro lado, la sentencia TJAC 89-Al-2000, es categdrica al sefialar que los usos o
: segundos usos no son patentables, reafirmando la decisidén de esta Dependencia de
no proceder a realizar el consecuente examen de fondo para la solicitud, por cuanto
el objeto “Uso de interferdn alfa pegilado en la farmacoterapia de la infeccion por VIH” |

se encuentra excluido de proteccidn por patente de invencién.

Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta dias
contados a partir de la fecha de la notificacion de la presente comunicacion. En caso
de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesién, se denegara la patente. |

|

|

)

|

|

i

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad :
!

i

i

i

!

i

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2 literal e), del
capitulo 5 del titulo primero de la Circular Unica N° 10 de 2001

——

]
I
i

. /
Alix Carmenza Cé % s de Vergel
Jefe de la Division de Nuevas Creaciones

/ % 08 AR 2006

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha ,

EXAMINADOR TECNICO
Cédigo 202044

¥
i

CONCEPTO TECNICO
Ndmero 01814




|
' )

,: Pagina 3 de 40 b
| 8 e\

L]
3?

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

LI

EDICTO No. 10806

’ |
| z
fi |
. i
RADICA‘\CION: 0-14824 i
J LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC :
f HACE SABER: ]
I El

Que esta Superintendencia profirid Resolucion No. 15813 de 16-JUN-2006. Que el contenido de la parte resolutiva es como sigue:

Superintendente de Industria y Comercio.
RESUELVE :
! :

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invencion para la solicitud
correspondiente a “INTERFERON ALFA PEGILADO EN LA TERAPIA CONTRA EL HIV". ;

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente ef contenido de la presente resolucion ‘
al doctor Alvaro Correa Ordofez, 0 a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de ‘ .
Schering Corporation., entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella '
procede el recurso de reposicion -interpuesto ante el Superintendente de h)dustria y . :
Cormercio, al momento de la nofificacion o dentro de los 5 dias habiles siguientes a ella. |

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE : '
Dada en Bogota, D.C..alos 1§ JUN. 2006 ‘- j
1

EL ‘SUPERINTENDENTE.DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E), ) )
' |

: .
, AT % ; !
I\A\ ARLg\hﬁQAR((\?/‘E NARO% E&(¢ ]

nte EDICTO en lugar visible al pablico en la SUPERINTENDENCIA D INDUSTR“IA Y

Para notificar a los interesados, se fija el pre/gele y ) ¢ o
iles contados a partir de las 8:30 a.m. de hoy.

COMERCIO, por el término de (10) diez dia
/ Este edicto se desfija hoy 02-AG0-2006 a las cinco (5:00 p.m.)

Segretan’a General Ad-Hoc 19-JUL-2006

Secretaria General Ad-Hoc

EDICTO No. 10806
{
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, .
, http://10.20.1.11/Documentos/ ApEdictos/edictos.php?fecha=19-7-2006 &kini=0 18/07/2006
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