




Industria y Comercio 
S U P E R I N T E N D E N C I A 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCION 0 0 0 1 8. 
Por Ia cual so resuelve un recurso de reposiciOn 

Rad. 02-89153 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
en ejercicio do sus facultades legales, especialmente do las confendas en el 

numeral 54 del articulo 30 del Dereto 1687 de 2010, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que mediante Resoluciôn N° 39692 del 30 de julio de 2010, la 
Supenntendencia do Industria y Comercio denego la solicitud de patente do 
invenciOn a la creacion denominada "PROTEINA ASOCIADA CON 

. ENFERMEDAD", con fundamento en los articulos 14, 16 y 18 do la Decision 486 do 
la Comision do Ia Comunidad Andina, al estimar que la misma no cumple con los 
requisitos de novedad y nivel inventivo, por tratarse de una composicion 
farmaceutica que, ademas de encontrarse comprendida en el estado de la tØcnica, 
tue sugerida por el arte previo 

SEGUNDO Que mediante escnto radicado en esta Entidad el 22 de noviembre do 
2010, con el numero 02 089153 00025 - 0000, encontrÆndose dentro del termino 
establecido para el efecto, la doctora Claudia Lucia Caro Ramirez, en su calidad do 
apoderada do las soctedades NOVARTIS AG y UNIVERSITE DE STRASBOURG, 
interpuso recurso de reposicion contra la citada Resolucion, con fundamento en los 
argumentos quo a continuación se sintetizan: 

La recurrente afirma quo "respetuosamente nos pormitimos docir quo do rim guns 
manera so podna toner presente el documento BC21911 como uris antorioridad 
relevanto, toda vez que al contrano a Jo manifestado por ose despacho, Ia fecha de 

. publicaciOn no es la fecha en la cuel so crea la secuencia". 

Y agreg?, "[ejn efecto, on el caso quo nos ocupa, Ia divulgaciOn do la secuencia on 
cuostiOn fue Ori 0/ artIculo ’Generation and inwial analysis of more tan (sic) 15,000 
full-len ght human and more mouse eDNA sequences’ do! grupo dol pro grama do ía 
colecciOn do genes do marniferos cuyo primer reqistro en el estado del artefue 

es ]a fecha do presentacion de la_solicitud on estudio" (subrayado y negrita 
original). 

Asi mismo, menciona que "en Ia pÆgina citada 
hftp /Iwww ebi ac uk/rools/dbfeteh/emblfotchBCO2l9l 1 to reportado es una 
secuencia quo tiene 223 aminoÆcidos Por 10 tanto, una persona versada on Ia 
materia no habrfa encontrado manera alguna de iegar a/ polipeptido do secuencia 
No. 2 do acuerdo con ía selicitud en estudio a partir do ía enseæanza do uris 
secuencia mÆs larga’ 
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arninocidos mostrada en la referenda citada par 81 examinador y la secuencia do 
Ia presente invenciOn (vØaso los arninoÆcidos reseltados mÆs aniba) y ademØs. 
porque la fecha do acceso a/ pUblico do ía secuencia on cuestión so hizo on el 
articulo anteriormente mencionada quo foe publicado dos moses despuØs do Ia 
publicaciOn do ía presente invenciOn, con Jo . oval so prueba quo ía fecha de 

� creación no corrØsponde a ía fecha do pubilcaciOn". 

Por cfltrno, la recurrente menciona qua la resolución impugnada viola los articulos 
.14 y 18 dela Decision 486 Y agrega: 

� a! caso !’dpotºtico do quo una persona medianamente versada en /8 
mater/a tØcnica hub/era ten/do acceso a la secuencia 8C2191 I antes do la 
fecha do presentaciôn do la solicitud en estudlo, � no habrIa podidQ predecir o 
deriver do manora evidente quo los polipØptidos y polinucleotidos (sic). 
roclamados tuvieran las mismas funciones de D2 ahora . DI) aun quo los 
cambios, como Se id/ca en la resoluciOn impugnada, hubiera s/do en ía 
parte C-terminal do la secuencia. do aminoÆcidos, toda vez quo dicha 

� persona versada en là mater/a sabe quo los cambios on Ia estructura 
primaria do � una proteiria a po/ipØptido, puede acarrear cambios on la 
estructuro secundania y terciania do Ia misma. con lo coal tambiØn so podria 
generar cambios en Ia act/v/dad biolOgica do dicho po/ipØptido o proteIna, 10 
coal ha br/a alejado a dicha persona do realizar modificaciones en Ia 
secuencia de aminoØcidos do la secuencia or/ginaI. 

� � TERCEO: Qua dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a 
resolver el recurso de reposiciôn, interpuesto an  los siguientes tØrminos: 

En relación con el argumento do la recurrente an donde afirma qua el documento 
Dl no pudo ser tenido an cuenta toda vez qua el mismo fue publicado, a juiclo de La 
solicitante, antes de (a fecha de presentación de (a so(icitud bajo estudio, se debe 

� mencionar quo con at ânimo do esciarecer La fecha de pubHcaciOn del. citado 
documento, : las bases de datos de EBI. fueron consultadas nuevamerite 

� encontrAndose 10 siguiente: 

� O/OZ11 . AZi 
tWhWfl 1. fl O3O 

____ Other $en dbd’n 

� . . Topoiej Fino pb 
� 

Lost upde 

rr,RA fl;r STD 2300 25412001 I 203200(41 100) 
Kyrd� . _________________ 

low AS mirncu hae mo) topeweal 
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En esta imagen se observa como fecha do pubhcaciôn (First public) at 25 de enero 
de 2002 En este orden de ideas, una persona versada en la tecnica reconocerla on 
esta divulgacion una gran información referente a la secuencia, tat como Tipo de 
secuencia (mRNA), origen de Ia secuencia (retina de ojo do ratôn), referencias 
hechas a dicha secuencia, tales como la que at solicitante menciona do titulo 
"Generation and inicial analysis of more than 15.000 full-len ght human and Mouse 
cDNA sequences", entre otras. 

Es de anotar qua cuatquier persona medianamente versada en la tecnica y 
familiarizada con biologia molecular y alineamiento de secuencias, reconoceria que 
esta informacion puede ser citada en multiples documentos como referencia, los 
cuates por cuestiones obvias presentaran fechas posteriores a su divulgacion en la 
base de datos como la fecha del articufo presentado por el recurrente (Fl 305) 
Teniendo en cuenta que la fecha de presentacion de la solicitud denegada 
.-’ oic,rririjve me !in nnterinridwi fli P.R 
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Con relaciOn a la afirmaciOn de la recurrente segcin la cual una persona versada en 
Ia materia no habria encontrado manera alguna de Ilegar al pohpeptrdo de 
secuencia No 2, de acuerdo con la solicitud en estudio, a partir de la enseæanza de 
una secuencia mÆs larga, cabe anotar que en la reivindicacion principal de la 
solicitud impugnada el potipeptido comprende o consiste de la secuencia SEQ ID 
No 2, entendiendose, en lenguaje de patentes, que dicha secuencia es la 
caracteristca tecnica esencial, pero no necesanamente se encuentra sola 
(pudiendo presentar asi un mayor tamaæo) en el polipeptido recombinante Al 
analizar la anterioridad Dl es evidente que el polipeptido divulgado comprende Ia 
SEQ ID No. 2, anticipando las caracteristicas tØcnicas esenciales reivindicadas. 

La recurrente solicita que se retire la objeôiOn de novedad en relaciOn con el 
documento citado de la base de datos de EBI, senalando que es clara que existen 
diferencias entre la secuencia de aminoacidos mostrada en la referencia citada y la 
secuencia de la presente invenciOn. 

Con relaciOn a Ic anterior, es difIcil entender la procedencia de la secuencia que el 
solicitante nombra como "secuencia reportada de Internet" (Fl 306), la cual no 
corresponde a la secuencia citada par el examinador en la resolucion recurrida 
debido a que han sido agregados dos aminoacidos (FT) en las posiciones 46 y47 y 
otros dos mÆs (FT) en las posiciones, 107 y 108. 

Par ültimo, con relaciOn al anAlisis de nivel inventivo, se establece que debido a 
que el peptido ya estaba divulgado y no existe un efecto tØcnico sorprendente 
demostrado de la secuencia SEQ ID No 4 sobre la SEQ ID No 2 y que la 
reivindicación principal no hace distincion en la seleccion de uno u otro pØptido, las 
argumentos a este particular no son aceptados. 

Por las anteriOres razones, los argumentos del recurrente no son admitidos 
determiriando que 1) el documento Dl es valido como anterioridad, 2) las 
caracteristicas tecnicas esenciales reivindicadas son identicas a las presentadas en 
dicha anterioridad y 3) no existe veracidad en la secuencia denominada "secuencia 
reportada de Internet" (Fl 306), como quiera que no corresponde a la secuencia 
citada par el examinador en la resolucion recurrida debido a que han sido 
agregados dos arninoÆcidos (Fr) en las posiciones 46 y47 y otros dos mas (FT) en 
las posiciones 107 y 108. 

En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudlo no 
cumple con los requisitos de patentabilidad, en consecuencia, no se halla merito 
para revocar la decisiOn impugnada. 

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO CONFIRMAR Ia decision contenida en la Resolucion N° 
39692 del 30 de julio de 2010, por medio de la cual se denego la solicitud de 
patente de invenciôn a Ia creacion denominada "PROTEINA ASOCIADA CON 
ENFERMEDAD". 

� ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente 
Resolución a la doctora Claudia Lucia Caro Ramirez, en su calidad de apoderada 

. de las socedades NOVARTIS AG y UNIVERSITE DE STRASBOURG, o a qulen 
haga sus veces, entregandole copia de la misma y advirtiØndole que contra ella no 
procede recurso alguno, por 10 cual queda agotada la via gubernativa. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Bogota, D C, a los 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, 

Doctora 
CLAUDIA LUCiA CARO RAMJREZ 
Carrara 11 NO 86-53 Piso 6 
Bogota D.C. 

202095 




