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CORREO CERTIFICADO

Radicaci6n :00051021 00000008 Fecha: 22/12/2005 8:46:03
Tramite :2 PATENTES DE INVENCION

Evento  :1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
Bogota, D.C. Actuacion :432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO
Solicitante :RODRIGUEZ D'ALEMAN DILIA MARIA Folios:1

Sefior (a) (es)

RODRIGUEZ D'ALEMAN DILIA MARIA
CARRERA 11 NO. 86-53 PISO 6
BOGOTA D.C.

REF: RESOLUCION No: 34293
FECHA No. 21/12/2005
EXPEDIENTE No. 0 51021
Tramite :2 PATENTES DE INVENCION
Evento :1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
Actuacién :432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Estimado Doctor (a)

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la
Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto (5), de la c¢iudad de Bogota D.C.,

dentro del término de cinco (5) dias habiles contados a partir del

envio de la presente citacidén, en horario de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

jornada continua, con el fin de  notificarle personalmente el
contenido de 1la resolucidén de la referencia proferida dentro del
expediente tramitado con el nimero de radicacién citado en el asunto.
De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la
providencia en mencién se notificari por edicto, el cual se fijara
por el término de diez (10) dias en el Centro de Documentacidn e
Informacién. Para su comodidad el texto completo de la resolucidn se
encontrara disponible en la pagina web de 1la Entidad, desde el dia
habil siguiente al que se desfije el edicto.

La consulta del listado notificacién y del acto administrativo puede
ser realizada desde un computador con acceso a Internet, en 1la
pidgina web www.sic.gov.co, con el nimero de resolucién a través de
la opcidén servicios en linea - caracter general - consulta actos
administrativos.

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



f - 3 A

Industria y Comercio

REPUBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA
SUPERINTENDENCIA DE iNDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIONN® 342073
Por la cual se niega una patente de invencion

Exp. N° 00051021

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 7 de julio de
2000, bajo el numero 00051021, se presentd la solicitud de patente de invencion

titulada: “SAPOGENINAS ESTEROIDES PARA EL CONTROL DE COCCIDIOSIS EN
ANIMALES”.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que
debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales se publicé el extracto de
dicha solicitud, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.
TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad a la presente solicitud 'se
encontré que la invencion no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo
dispuesto en el articulo 45 de la Decisiéon 486 de la Comision de la Comunidad

Andina, se requirio al peticionario para que se pronunciara sobre las obJeC|ones
efectuadas a la solicitud.

I CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 14 de octubre de 2005,
L atendié oportunamente el requerimiento formulado y presentd aclaraciones.
g Finalmente, allegd un nuevo capitulo reivindicatorio, el cual no se aceptd, porque no
L se ajusta a las prescripciones contenidas en el articulo 34 de la Decision 486.

b

QUINTO: Que segun lo dispuesto en el articulo 14 de'la Decision 486 expedida por la
Comision de la Comunidad Andina se 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".

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 5, contenidas en el folio 34, no cumplen con el

requisito de novedad y, ademas, reclaman un segundo uso, de acuerdo con Ias
siguientes consideraciones:
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Por la cual se niega una patente de invencion

Exp. N° 00051021

1. Objeto de la invencion :

H
La invencion propone el uso de sapogeninas esteroidales en el alimento o agua de
animales, para el tratamiento de la coccidiosis.

2. Sobre el nuevo capitulo

El articulo 34 de la Decision 486 sefaia que “el solicitante de una patente podra
pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del tramite. La modificacion
no podra implicar una ampliacion de la proteccion que corresponderia a la divulgacion
contenida en la solicitud inicial”

En el presente caso, no se acepta el nuevo capitulo reivindicatorio allegado con
motivo del requerimiento de fondo, debido a que amplia la proteccion contenida en la
solicitud inicial y por ello no cumple con lo estipulado en el mencionado artnculo 34
de la Decision 486.

Lo anterior, porque el interesado introdujo materia, o sea, el rango “500 a 1000g/t", en
la reivindicacién 1, con el fin de intentar dar novedad y nivel inventivo a las
“composiciones” reclamadas, que como tal no estan definidas técnicamente, ya que
la solicitud solo se refiere a un nuevo u$o de las sapogeninas.

i
|
1

Al respecto, cabe recoradar que las composiciones deben estar definidas
técnicamente, no de manera especulativa, sin definir la composicién, pues solo
pretender definir una composicié en términos de un rango del principio activo, que es
inherente a su naturaleza quimica, no es un invento. Por lo demas, la caracterisitica
introducida no aparece en ningin aparte de la solicitud en estudio- como
caracteristica esencial del producto, ni siquiera en el texto de la prioridad cuyo objeto
es el nuevo uso de las sapogeninas.

Por lo demas, aun cuando el capitulo anexado en los folios 67 y 68 no es aceptado
por este Despacho, cabe comentar que éste también presenta problemas a nivel de
las reivindicaciones 2 a 9, las cuales, no son claras, puesto que el encabezado no es
consecuente con el resto del texto de la reivindicacion, que es una mezcla de usoy
método de tratamiento para animales, lo cual, es inaceptable en las reivindicaciones;
se recuerda que la composicién novedosa se debe caracterizar por sus elementos
constitutivos, no por el método de tratamiento o por su uso.

Paor lo tanto, el capitulo reivindicatorio, conterico en los folios 67 y 68 del expédiente
en estudio, y enviado con la respuesta al requerimiento de fondo, deflnl’uvamente no
se puede aceptar.
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Exp. N° 00051021
3. Determinacion del estado de la técnica
3.1 Fecha determinante para el analisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 7 de julio de 2000, que
corresponde a la fecha de la presentacion de la solicitud en estudio, como quiera que
la prioridad invocada no se ajusto a lo previsto en el articulo 4 del Convenio de Paris,
como quiera que no se allego la traduccién exigida de la copia prioritaria dentro del

término que sefala el mencionado Convenio (ver folios 31 y 45 del expediente en
estudio).

3.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontro la publicacion
GB 893,417, titulada “Grown stimulating animal feed composition”, publicada el 28 de
julio de 1982, anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionada con la materia
de la solicitud en estudio. :

4. Novedad

El articulo 16 de la Decision 486 establece que "una invencién se considerara nueva |
cuando no esta comprendida en el estado de la técnica".

En la misma disposicion se establece que "el estado de la técnica comprendera todo
lo que haya sido accesible al publico, por una descripcion escrita u oral, utilizacion, t
comercializacion o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de la
solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

En reciente fallo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre la
novedad que:

“Concretando aun mas el concepto de novedad como requisito de las invenciones, este
Tribunal ha precisado el concepto de novedad absoluta como requisito esencial para la
concesion de una patente, de la siguiente manera:

'. “El concepto de novedad absoluta respecto de una invencion implica que para que
un invento sea nuevo y no se encueriire en el estado de la técnica, no puede haber
sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningun
otro pais. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no
basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio
dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el afio de prioridad a
que se refiere el articulo 12 de la Decision 344. La novedad absoiuta, como criterio
para determinar la patentabilidad de una invencion, se ha venido abriendo camino

3

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2,5, 7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax; 382 26 95. Linea 9800-910 165

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. - Colombia




| AN

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO .
RESOLUCIBN:N® © 342073 |

Por la cual se niega una patente de invencion

Exp. N° 00051021

en el ambito internacional. Asi en el Reino Unido a partir de 1977 (Patents Act
inglesa). En la Republica Federal Alemana se empezd a exigir la novedad absoluta
a partir de la Ley de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad, en los Estados
Miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la
novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, segun
Tratado de Munich de 5 de Octubre de 1963. (Bercovitz, Alberto, ‘PRO TECCION
3 DE LA TECNOLOGIA” en Revista del Derecho Industrial N° 35, Depalma 1990,
- pag. 321).” (Proceso N° 1-Al-1996. Sentencia de 30 de octubre de 1996, publicada
| en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 234 de 21 de abril de 1997). '

1
i

“Una vez delimitado el concepto de novedad, es pertinente destacar que el Tribunal ha
definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: ‘

“a) Concretar cual es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para
lo cual el examinador técnico debera valerse de las reivindicaciones, que en
ultimas determinaran este aspecto.

b) Precisarlafecha con base en la cual deba efectuarse la comparacion entre la
invencién y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la
solicitud o la de la prioridad reconocida.

c) Determinar cual es el contenido dei Estado de la Técnica (anterioridades) en
la fecha de prioridad.

d) Finalmente debera compararse la invencion con la regla técnica.”

En el presente caso, una vez efectuado el analisis comparativo siguiendo las'

anteriores reglas definidas por el Tribunal andino, se establecié que la materia
reclamada en la presente solicitud fue anticipada por la publicacion GB 893,417, es
decir, la invencidn se encontraba en el estado de! arte previo al momento de la
presentacidn de la primera solicitud.

Ahora bien, la solicitud en estudio reclama las composiciones que contengan una o}
mas sapogeninas esteroidales, como ingrediente activo.

Por su parte, a anterioridad D1 ensefia que las sapogeninas son compuestos muy
conocidos de ocurrencia natural, también ensefia composiciones que comprenden’
sapogeninas como principio activo, que son para uso en animales, lo cual, evidencia

que las composiciones donde el principio activo es una 0 mas sapogeninas no es

nuevo, y que lo que se pretente patentar es un nuevo uso de las sapogeninas.

1TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 88-1P-2005, sentencia de
interpretacion prejudicial del 26 de julio del 2005.

4
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Y, dado que el objeto de las reivindicaciones 1 a 5 (al igual que el nuevo cap:tulo
reivindicatorio) es realmente e/ uso de las sapogenina para el tratamlento
anticoccidial, debido a que realmente el producto anticcoccidial (medicamento) no{
esta definido por caracteristicas técnicas, o zea, no esta definido técnicamente con
las sustancias constitutivas, y que tal como esta definido el producto en realidad es
un medicamento, porque tiene un principio activo, es claro que no es nuevo e
inventivo ‘per se’. En efecto, se refiere a medicamentos o alimentos convencionales o
de analogia conocidos universaimente (principio activo + excipientes) en el estado de
la técnica, y su patentabilidad esta ligada unicamente a la patentabilidad del princpio
activo, ya que técnicamente como alimento (medicamento) es lo convencional y tal
como se dijo, la solicitud describe solamente un nuevo uso, no composmlones
novedosas, de tal manera que no es patentable.

Se observa, entonces, que la anteriorid se anticipa a describir composiciones que
‘ comprenden una sapogenina o una mezcla de las mismas en cantidades efectivas,
por lo tanto las ensenanzas de dicha publicacién destruyen la novedad de Io
3t reclamado en las reivindicaciones 1 a 5 de la presente solicitud. Es mas, toda la
informacion estaba disponible para el publico desde el 28 de julio de 1982, fecha de
publicacién del documento GB 893,417, citado como anterioridad. [
En definitiva, la invencién carece de novedad, pues se ha encontrado al acceso dél
publico en el documento de la anterioridad encontrada, desde mucho antes de la
fecha de presentacion de la presente solicitud (inclusive de la prioritaria que no fue
reconocida por no cumplir las exigencias del Convenio de Paris), lo que indica que o
existe actividad innovadora del inventor, de tal manera que no puede acceder al
privilegio solicitado.

+

5. Solicitud relativa a un uso distinto ;

En el articulo 14 de la Decision 486, se establece que “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”.

En virtud de lo dispuesto en el articulo 14 el uso no es patentable, pues enla norma
mencionada se establece el ambito de patentabilidad cuando se sefiala que las
patentes se otorgaran “para las invenciones sean de producto o de procedimiento...”,
campo dentro del cual no aparecen sefialados los usos y, por ello, la proteccion via
patente siempre ha estado dirigida a las modalidades indicadas por el leglslador
andino.

5 :
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Exp. N° 00051021 ,
Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia en diversas interpretaciones prejudiciales
de la normatividad andina, s6lo se ha referido a los productos y a los procedimientos
como invenciones patentables, sin hacer mencién a los usos como una modalidad de,
invencién objeto de proteccidn, lo cual sustenta la posicidén que tradicionalmente ha
adoptado esta Superintendencia.

Por su parte, el articulo 21 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina claramente establece que: “Los productos o procedimientos ya patentados;
comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el articulo 16 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”.

Sobre la imposibilidad de patentamieto de los usos y concretamente de los usos
distintos, el fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del proceso
89-Al-2000 del 28 de septiembre del 20012, ratifica completamente la postura que ha
sido tradicional de la Superintendencia frente a la no patentabilidad de los usos y de
los segundos usos.

En el presente caso, las sapogeninas esteroidales reclamadas y ya patentadas, no
son susceptibles de proteccion mediante patente por el simple hecho de atribuirse un
uso distinto al comprendido en la patente inizial.

En efecto, el simple hecho de usar las composiciones de sapogeninas esteroidales,
como agente anticoccidiano para ser adminiatrado en el alimento o0 agua a animales,
» diferente a la utilizacién dada en el estado de la tecnica para estimular el crecimiento
- animal, especialmente en el incremento del estandar nutricional balanceado en los
alimentos, no las hace patentables, pues ccnstltuye la misma materia comprendida
en el estado del arte, solo que con un uso distinto®. Es decir, no se puede otorgar

t

2"Segl]n los antecedentes expuestos. en el fallo enunciado, la accion de incumplimiento fue interpuesta
por la Secretaria General de {a Comunidad Andina contra la Reptblica del PerU, por la actuacion de la
Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias del Instituto Nacional de Defensa de la Competenciay
de la Proteccion de la Propiedad Industrial -INDECOPI- al haber concedido una patente de segundo
uso al producto “PIRAZOLPIRIMIDINONAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA",
generando el incumplimiento del articulo 4 del Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia:de la
Comunidad Andina, 16 de la Decision 344 y de la resolucion 406 de la Secretaria General”.

L TR ARG T 0 i im G

3vEn segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la
patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagracion en el articulo 16 de la Decision
344, del principio de que no podra reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invencién
comprendidos y protegidos ya por la patente iniciai 0 primigenia; regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes
de invencion, que este Tribunal considera como parte de los requisitos establecidos por la referida Decision”,
puntualiza sobre los usos distintos el Tribunal Andino en el mencionado proceso 89-Al-2000.

6
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nueva proteccion por patente, porque se encuentran ya amparadas por igual derecho
y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho.
accesibles al publico.

En conclusién, pretender proteger las sapogeninas de /a anterioridad por el simple:
hecho de darle otro uso, definitivamente viola lo dispuesto por el articulo 21 de la
Decision 486, pues, se reitera, la norma excluyé la posibilidad de amparar con
patente los comunmente denominados segundos usos.

RESUELVE i

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invencién a la creacion’
denominada: “SAPOGENINAS ESTEROIDES PARA EL CONTROL DE:
COCCIDIOSIS EN ANIMALES”.

!
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Dilia Rodriguez
D’Aleman en su calidad de apoderado de la sociedad Distributors Proccesing Inc., el
contenido de la presente resolution, entregandole copia de la misma,
advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposicion ante el

Superintendente de Industria y Comercic al momento de notificarse o dentro de los 5
dias habiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE © Shiy
Dada en Bogota D.C., alos 2‘3 il “éuv

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

Doctora

DILIA RODRIGUEZ D’ALEMAN
Carrera 11 n° 86-53 P 6°
Bogota D.C.pe~y
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