Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION NO: 38356
Por la cual se deniega una patente de invencion

Rad. PCT/09-149333

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral
26 del articulo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 30 de
diciembre de 2009, con el N° 09-149333-00000-0000, por la(s) sociedad(es)
Synergy Biosurgical Ag, entré a fase nacional la solicitud de patente de invencion
titulada “IMPLANTE MEDICO", que corresponde a la solicitud internacional
PCT/CH2007/000324 dei 03 de julio de 2007.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la
Propiedad Industrial N® 627 del 20 de abril de 2011, sin que se hubieran presentado
oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 23187, notificado
por fijacion en lista el 18 de diciembre de 2012, se requirid a la solicitante en los
términos del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina
para que presentara respuesta a las observaciones de caracter técnico, relacionadas
con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decision
para la concesion de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 09-149333-00008-
0000 del 07 de mayo de 2013, respondi6 oportunamente el requerimiento formulado
y presentd nueva(s) reivindicacion(es) 1 a 50 que remplaza(n) las originaimente
presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el
examen de fondo. Se aceptdé el nuevo capitulo reivindicatorio presentado,
comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el articulo 34 de la
Decision 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida
por la Comisién de [a Comunidad Andina “Los paises miembros otorgarédn 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 50, no cumplen con el requisito de novedad.
Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invencion
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El problema planteado en esta solicitud consiste en mejorar un implante medico el
cual se pueda suavizar sin tener que usar una fuente de calor externa o radiacion
electromagnética, con el cual se deje moldear mejor durante el procedimiento
médico. Para resolver este problema técnico, se presenta un implante medico que
contenga un polimero eléctricamente conductor que se pueda suavizar utilizando
corriente eléctrica.

6.2. Determinacidn del estado de la técnica

l.a fecha para determinar el estado de la técnica es el 03 de julio de 2007, que
corresponde a la fecha de presentacion internacional.

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontrd
(encontraron) el {los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta
solicitud:

ftem | Documento Titulo Fecha de publicacién

“Implantable heart valve prosthetic devices | 19/05/2005

01 US 2005/0107672 having intrinsically conductive polymers”

El documento D1! divulga una prétesis de valvula de corazén que incluye un
polimero intrinsecamente conductor. La invencion incluye los anillos de
anuloplastia y bandas y anillos de costura o pufios para valvulas cardiacas
protésicas. Algunos anillos de anuloplastia y anillos de costura incluyen tejido que
esta recubierto con un polimero intrinsecamente conductor (resumen).

6.3. Novedad.

Segun lo dispuesto en el articulo 16 de la Decision 486:; “Una invencion se
considerara nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderéa todo lo que haya sido accesible al publico por
una descripcion escrita u oral, utilizacion, 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 el presente caso, implante medico reclamado en la solicitud no es nuevo,
teniendo en cuenta que la reivindicacion 1 esta referida a: “Implante médico
caracterizado por el hecho de que este comprende al menos parcialmente (...)."

thttp:/iworldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
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(Ver pagina 5 del radicado N° 09-149333-00008-0000).

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas
esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicaciéon 1, y las
reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1l

Caracteristicas esenciales D1

La presente invencidn provee prétesis de vélvulas cardiacos
Implante médico. Polimero  eléctricamente implantables que tienen una mejorada, mas biocompatible
conductor compatible con el cuerpo. Tiene una superficie incluyendo intrinsecamente un polimero conductor

resistividad eléctrica especifica. (Col 2, lineas 53 a 55) - .
l pectl Polimero conductor tiene una resistividad. (reivindicacién 1)

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del implante
médico de la reivindicacion 1 habian sido divulgadas previamente en el {los)
documento(s) D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicacion 1 no es nueva, segun lo divulgado en el (los)
documento(s) D1.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 50 no mencionan alguna
caracteristica que haga nuevo el implante médico de la reivindicacién 1, por lo
tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado articulo 16 de la
Decisidn 486.

Que por su parte el articulo 30 de la Decisién 486 de la Comisidn de la Comunidad
Andina sefiala: “Las reivindicaciones definirdn la materia que se desea proteger
mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas
por la descripcion. Las reivindicaciones podrén ser independientes o dependientes.
Una reivindicacion sera independiente cuando defina la materia que se desea
proteger sin referencia a otra reivindicacion anterior. Una reivindicacion sera
dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una
reivindicacién anterior. Una reivindicacion que se refiera a dos o mas
reivindicaciones anteriores se considerara una reivindicacion dependiente multiple.”

En cuanto a la(s) reivindicacion(es) 1, 2, 7 a 13, 41 a 45 y 47 a 49 incluida(s) en el
escrito radicado bajo el N° 09-149333-00008-0000, no se ajusta(n) a los
parametros establecidos en el articulo 30 anteriormente transcrito, ya que hacen
referencia resultados a alcanzar asi “tiene una resistividad electica especifica p”,
‘con la propiedad de ser capaz de calentarse y ablandarse (...)" ‘el
ablandamiento ocurre por debajo de {...)", “tiene una conductividad volumétrica
(...)", “conductividad en volumen (...})", “la resistividad elféctrica del implante se
reduce / incrementa (...)", “no presenta una conductividad uniforme”, ‘“la
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generacion del calor en el polimero eléctricamente (...) ocurre solamente por el
flujo”, “de tal manera que tiene lugar el calentamiento homogéneo del mismo”, o
cual no es permitido porque incluiria no sélo la soluciéon propuesta por el
solicitante sino todas las alternativas presentes o futuras gue lieguen a ese
resultado.

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, en que D1
“divulga un polimero conductor de electricidad. Sin embargo, es usado en la
superficie exterior de una protesis (...). Ensefla claramente en una direccion
contraria al de la presente invencién segun se define en la presente solicitud”, por
lo cual no habria posibilidad de que D1 y la invencion sean iguales; sin embargo,
en la forma en que se presentan las caracteristicas técnicas esenciales de la
invencion dentro de la reivindicacion 1, el documento D1 si ensefia dichas
caracteristicas, asi como se muestra en el estudio de patentabilidad, ya que
refieren Unicamente el hecho que el implante consta de un polimero
eléctricamente conductor y el cual tiene una resistividad especifica, sin que se
presentara en la reivindicacion independiente una caracteristica que la haga
diferente del estado de la técnica.

SEPTIMO: Que de acuerdo con la modificacién presentada por la sociedad
solicitante, se modifica el titulo de la invencién el cual quedard de la siguiente
manera “IMPLANTE MEDICO QUE COMPRENDE AL MENOS PARCIALMENTE
UN POLIMERO BIOCOMPATIBLE, CONDUCTOR DE LA ELECTRICIDAD CON
RESISTENCIA ELECTRICA [I".

En conclusion, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no
desvirtian de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el
Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencién a la creacién titulada
“IMPLANTE MEDICO QUE COMPRENDE AL MENQOS PARCIALMENTE UN
POLIMERO BIOCOMPATIBLE, CONDUCTOR DE 1A ELECTRICIDAD CON
RESISTENCIA ELECTRICA [I".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la(s)
sociedad(es) Synergy Biosurgical Ag, entregandole(s) copia de la misma y
advirtiéndole(s) que contra ella(s) procede el recurso de reposicion, ante el
Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrd ser interpuesto en el
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momento de la notificacién o dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 27 Jun 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TILLQ

Doctor(a)
JESUS M. MENDEZ BERMUDEZ

Elabart: Olga Ximena Benavides Salazar ™
Revisd: Rosa Patricia Tellez Chavarro ¥
Revist: Jose Luis Salazar Lopez ¥
Aprobo: Jose Luis LondoRo Fernandez ¥
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