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RESOLUCION N0:9991
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. PCT/11-125604

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
numeral 34 del articulo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucién No. 55439 del 18 de septiembre de 2013, la
Superintendencia de Industria y Comercio denegd patente de invencion a la
creacion denominada: “COMPOSICIONES OTICAS CON BASE EN PVP-I”, con
fundamento en el articulo 18 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, al estimar que la invencién en estudio no cumplié con el requisito de nivel
inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 31 de octubre de
2013 con el No. 11-125604-00010-000, encontrandose dentro del término
establecido para el efecto, la sociedad Foresight Biotherapeutics Inc., interpuso
recurso de reposicién contra la citada Resolucion, con fundamento en los
argumentos que a continuacion se sintetizan:

La recurrente manifiesta que esta Oficina “(...) compara las ‘caracteristicas
esenciales’ de la reivindicacion 1 con las de las referencias citadas. D1 se cita
para mostrar que divulga todas las caracteristicas de la reivindicacion 1 con la
excepcion del “esteroide.” D2 se cita para mostrar que describe un esferoide, en
particular Dexametasona, pero no contiene acetato de zinc. Su Despacho ahora
establece que una persona versada en la técnica podria combinar el esteroide de
D2 en D1 para llegar a la materia objeto de la reivindicacion 1 de la presente
solicitud. Esto en principio no es posible porque la materia objeto de D1 es un
método de tratamiento que usa un producto diferente de la composicion de la
presente invencion y por lo tanto jamas podria ser una motivacion para obtener un
producto.”

Sefala a continuacion que “La norma colombiana establece para el nivel inventivo
que la invencion se derive de manera evidente del estado de la técnica. Parece
que su Despacho olvida este factor importante. La combinacion de D2 con D1
debe producir de manera obvia la invencion. Pero en la realidad esto no sucede
asi. A lo sumo produce un método de tratamiento que usa una composicion que
no se sabe como va a funcionar. Es razonable que la persona versada en la
materia buscaria composiciones oticas que le hicieran pensar en el uso de PVP-|
y ademas teniendo en cuenta que la invencion usa PVP-I diluida sabiendo que el
estado de la técnica menciona la dificultad de producir PVP-I diluido como
solucion dtica. Todos los intentos habian sido inutiles debido a la reactividad de
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las especies de iodo con otros quimicos tales como esteroides y productos anti-
inflamatorios no esferoidales. Asi que buscar en soluciones oftalmoldgicas que
usan PVP-I no hubiera sido su prioridad conociendo que el hecho mencionado
desestimula el uso de este producto para composiciones oticas. Ahora, mucho
menos se veria la persona versada en la técnica motivado a combinar las dos
referencias que menciona su Despacho. Ademas, suponiendo que lo hiciera, la
solucion no llegaria a darse de manera evidente debido al problema de reactividad
mencionado antes.”

En cuanto se refiere a las objeciones al nivel inventivo, considera que “Una
persona versada en la técnica, por lo tanto, no se veria motivada a combinar D2
con un método de tratamiento como el de D1 y esperar obtener una composicion
como la de la presente invencion conociendo las desventajas que menciona el
estado de la técnica.

Por las anteriores razones creemos que la presente reivindicacion 1 y todas las
dependientes son ciertamente inventivas y, debido al logro de usar PVP-I diluido
junto con un esteroide sin los efectos de reactividad la presente invencion tiene
nivel inventivo.”

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a
resolver el recurso de reposicion interpuesto en los siguientes términos:

Con relacion al argumento segun el cual no es posible combinar las ensefianzas
de los documentos D1 y D2 porque el objeto del documento D1 es un método de
tratamiento, esta Oficina aclara que, contrario a lo afirmado por la recurrente, la
persona versada estaria motivada a combinar las ensefianzas del documento D1
con las del documento D2; dado que el documento D1 revela compaosiciones que
contienen antimicrobiales que tienen amplio espectro (Parr. [0067]), en cantidad
de 0,05 a 0,10 % (Parr. [0068]) y los antimicrobiales pueden ser antisépticos o
antibioticos (Parr. [0068]) y el documento D2 revela composiciones que contienen
PVP-1y un esteroide (dexametasona).

De otro lado, no hay evidencia de que la composicion reivindicada proporcione
algun efecto técnico que sea sorprendente para la persona versada, por lo cual el
problema técnico objetivo se define como la necesidad de proporcionar una
composicién antimicrobial alternativa a las que se divulgan en el estado de la
técnica.

Por lo tanto la persona versada enfrentada a la necesidad de proporcionar una
composicién antimicrobial alternativa, disefaria, sin necesidad de realizar
actividad inventiva, una composicién que comprenda (a) povidona yodada (PVP-I)
en concentracion de 0,01 a 5,00% y (b) un esteroide en concentracion de 0,01 a
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2,00% tal como la que se reivindica en esta solicitud.

Ademas, considerando que no hay evidencia de que la composicién reivindicada
proporcione algun efecto técnico que sea sorprendente para la persona versada
en la materia, este se considera obvio y, en consecuencia, no tiene nivel inventivo.

De otro lado, esta Oficina considera que la indicacién terapéutica que
eventualmente se dé a una composicibn, no es una caracteristica técnica
estructural que la defina y por tanto no es un elemento que se constituya en objeto
de examen.

En relacion con el argumento segun el cual la solicitud no deriva de manera
evidente del estado de la técnica, porque se llegaria a un método de tratamiento
con una composicion y los compuestos de yodo reaccionan con esteroides, esta
Oficina reitera que la persona versada, teniendo el conocimiento de las
composiciones divulgadas en los documentos D1 y D2, junto con sus
conocimientos basicos de la materia, estaria en capacidad de elaborar de manera
obvia una composicion que comprenda povidona yodada (0,01 a 5,00%) y un
esteroide (0,01 a 2,00%), dado que la composicion divulgada en el documento D1
contiene antimicrobiales de amplio espectro (que pueden ser antisépticos o
antibioticos) en cantidad de 0,05 a 0,10 %; la composicion divulgada en el
documento D2 comprende povidona yodada y un esteroide y, de otro lado, la
composicién reivindicada no presenta algun efecto técnico que sea sorprendente
para la persona versada.

Esta Oficina aclara, ademas, que de la lectura de los documentos D1 y D2 no se
“produce un método de tratamiento”, sino que, dado que el objeto a examinar es
una composicion, el examen comparo6 tal composicién con los elementos de las
composiciones que se dan conocer en el estado de la técnica.

De otro lado, asiste razon a la recurrente en su comentario segun el cual “Es
razonable que la persona versada en la materia buscaria composiciones oticas
que le hicieran pensar en el uso de PVP-I" y esta es una razén concluyente, que
muestra que la composicién reivindicada no tiene nivel inventivo.

Ademas, esta Oficina aclara que si la composicion reivindicada incluye PVP-I
diluida (0,01 a 5,00%), este contenido esta sugerido en el documento D1 del
estado de la técnica cuyas composiciones contienen antimicrobiales de amplio
espectro en proporcién de 0,05 a 0,10 % (Parr. [0068]), que es aun mas diluida
gue las composiciones reivindicadas.

Ahora bien, si, como afirma la recurrente, los compuestos yodados reaccionan con
los esteroides, este hecho es més factible y la descomposiciébn serd mayor en
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composiciones de alto contenido de PVP-I, tal como las que se reivindican en esta
solicitud.

Se advierte ademas, con respecto a las objeciones al nivel inventivo segun las
cuales la persona versada no estaria motivada a combinar las ensefianzas de los
documentos D2 y D1 porque, reitera, este trata sobre un método de tratamiento y
la solicitud contiene PVP-I diluido junto con un esteroide sin los efectos de
reactividad, que esta Oficina considera que la persona versada estaria motivada a
combinar las ensefianzas de la composicién divulgada en el documento D2 con
las de la composicion divulgada en el documento D1 (no asi a combinar las
enseflanzas de un ‘método de tratamiento’), dado que el problema que se
pretende resolver es ‘la necesidad de proporcionar una composicion antimicrobial
alternativa’ tal como se explicé previamente.

Ademas, el formulador normalmente versado en la materia sabe, como se conoce
bien en el medio y lo presenta la informacion basica de uso comun (ver por
ejemplo ‘Wikipedia™), que “el yodo tiene un amplio espectro animicrobiano ya que
afecta a bacterias gram-positivas, gram-negativas, micobacterias, hongos, virus y
protozoarios” y que “los nuevos antisépticos con yodo contienen yodo-povidona
PVP-I (un yoddforo, complejop de povidona, un polimero soluble en agua, con
aniones de triyodato I*, que contienen aproximadamente un 10% de yodo activo
(...)”. Por lo tanto su inclusion en la composicion antimicrobial reivindicada es
obvia para la persona versada y en consecuencia, no tiene nivel inventivo.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no
cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, especificamente
el de nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decision
impugnada.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decision contenida en la Resolucién No.
55439 del 18 de septiembre de 2013, por medio de la cual se deneg6 una patente
de invencion.

1http://es.wikipedia.org/wiki/Antis%CS%Athico

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 3,4,5,6 y 10 PBX: 5870000
Call center: (571) 6513240 Linea gratuita nacional: 018000-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Bogota D.C. Colombia



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

RESOLUCION N0:9991
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. PCT/11-125604

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la
sociedad Foresight Biotherapeutics Inc., entregandole copia de la misma,
advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada

la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 21 Feb 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TIl__qLO
Doctor(a)

JESUS MARIA MENDEZ BERMUDEZ, notificaciones@wolfmendez.com

Elabor6: Olga Rosa Gonzalez Fonseca
Revis6: Consuelo Leguizamon Leguizamon
Revis0d: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Reviso: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobd: Jose Luis LondoNo Fernandez
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