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Por la cual se deniega una patente de invencién

|
Rad. PCT 04 58910
|

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de'sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 38
del articulo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

| CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia el 23 de
junio de 2004 con el N° 04058910-00000000, por la doctora Jimena Escobar
Uribe, en su calidad de apoderada de THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
entré a fase nacional la solicitud de patente de invencién titulada “METODO PARA
EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE LOS HUESOS’, que corresponde a la
solicitud internacional PCT/US02/40234 del 16 de diciembre de 2002.

SEGUNDO: Que una vez efectuado el examen de forma, en cuanto los requisitos
que debe reunir la solicitud y cumplidas las exigencias legales establecidas en la
Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperacion
en materia de patentes (PCT), el reglamento y la Circular Unica de la
Superintendencia de Industria y Comercio, se ordené publicar el extracto sin que
se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.
| 3

TERCERO: Que la doctora Dilia Rodriguez D’'Aleman, mediante escrito radicado
el dia 06 de enero de 2010, inform¢ el cambio de apoderado en el presente
tramite, toda vez que presentd documento que acredita su condicion de apoderada
de la sociedad solicitante.

|
CUARTO: Que efectuado el examen de patentabilidad se encontrdo que la
invencion noles patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en
el articulo 45 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se
requirié a la solicitante mediante los oficios No. 3188 y 7235, notificados el 13 de
marzo y 03 de julio de 2009, respectivamente, para que se pronunciara sobre las
objeciones realizadas a la falta de novedad.

|
QUINTO: Que realizado el examen de patentabilidad, se expidid la Resolucién
39865 de 30 de julic de 2010, por medio de la cual se deniega la solicitud
presentada, toda vez que a pesar de la respuesta dada a los requerimientos
efectuados en virtud del articulo 45 de la Decision 486 de 2000, subsisten los
impedimentos para concesion de la solicitud, es decir, la falda de unidad de
invencién, tal como lo establece el articulo 25 de la Decisién anteriormente
mencionada!

SEXTO: Que frente a la mencionada resolucion, la doctora Dilia Rodriguez
D'Aleman actuando en calidad de apoderada sustituta de la sociedad solicitante,
interpone recurso de reposicion, el cual fue resuelto por la Oficina mediante
Resolucion 23871 de 29 de abril de 2001, por medio de la cual se ordena revocar
la decision c.;ontenlda en la resolucion 39865 de 30 de julio de 2010 y se envia el
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expediente paria que se le realice el examen de patentabilidad correspondiente.

SEPTIMO: Que realizado un nuevo examen de patentabilidad se encontré que la
invencion no €s patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en
el articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se
requirié a la solncntante mediante el Oficio No. 011007, notificado el 15 de julio de
2011, para que se pronunciara scbre las objemones realizadas a la falta de
novedad.
I

OCTAVO: Que la solicitante, mediante escrito radicado el dias 29 de septiembre
de 2011, atendié de forma oportuna el requerimiento efectuado a la solicitud y
presentd aclataciones. Adicionalmente, modificd el titulo de la invencién a: “KIT
QUE COMPRENDE DOSIS UNITARIAS DE BISFOSFONATO PARA UN
PERIODO DE CARGA Y DOSIS UNITARIAS DE BISFOSFONATO PARA UN
PERIODO DE MANTENIMIENTO", con el fin de estar acorde con la materia
reclamada enlel nuevo capitulo reivindicatorio allegado (FI. 120).

NOVENO: Que segun lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisién 486 expedida
por la Com|S|()n de la Comunidad Andina se otorgaran patentes "(...) para las
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la
tecnologia, s:empre que seah nuevas, lengan nivel inventivo y sean susceplibles
de aplicacionlindustrial”, .

J .
DECIMO: Que las reivindicaciones 1 a 4, contenidas en el folio 120, no cumplen
con el requlisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes
consideraciones: '

1
10.1. Objeto de la invencién.
Segun la materla reclamada, la invencion se reflere a un Kit que comprende dosis
unitarias de blfosfonato para un periodo de carga 'y dosis unitarias de bifosfonato
para un perlodo de mantenimiento.

El problema|planteado consiste en la necesidad de kits para aumentar la masa
osea. !

|
Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un kit
que compreqde dosis de carga y dosis de mantenimiento de bifosfonato.

10.2 Determinacion del estado de la técnica.
|

10.2.1. Fecha determinante para el analisis compafativo

La fecha de Jpresentamon de la primera solicitud de patente de la cual se reivindica
prioridad es el 21 de diciembre de 2001, gue corresponde a la solicitud 60/344,875
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de Estados Un:idos de América.

La fecha de prioridad fue tenida en cuenta para el examen de patentabilidad,
segun obra a folio 122 del expediente en estudio. ¢
|

10.2.1. Documentos del estado de la técnica.

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontrd el
siguiente documento, anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionados
con la materia de la solicitud en estudio:

|

Ne° Documento Titulo Fec_ha C!?
L Publicacion
"Método para inhibir la resorcién
D1 WO 0115703 de hueso’ 08.03.01

10.2.2 Informelxcién derivada de los antecedentes

El documento WO 0115703 (en adelante llamado D1)', divulga composiciones y
kits para inhibir la resorcién de hueso (Fl. 74, resumen), dichos kits comprenden
por lo menos! una dosis unitaria de un bifosfonato seleccionado de risendronato,
alendronato e ibandronato o sus mezclas (Fi. 125, Pag. 32, reivindicacion 16) en
donde las dosns del bifosfonato varia entre 2.5-200 mg (Fl. 124, Pag. 31,
reivindicacion 5)

10.3. Novedad.

Seguln lo dislpuesto en el articulo 16 de la Decisién 486 de la Comisidén de la
Comunidad Andina:

“Una invencién se considerara nueva cuando no estd comprendida en el
estado de fa ftécnica.

El estado de fa técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al puablico
por una descnpcron escrita u oral, utilizacion, comercializacién o cualquier otro
medio antes de la fecha de presentacion de la sohcrtud de patente o, en su
caso, de la prioridad reconacida. :

Sdlo para el efecto de la determinacion de la novedad, también se considerara
dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en
tramite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentacion o de
pnondad fuese anterior a fa fecha de presentacion o de prioridad de la soficitud

1. :
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&I1=0&adjacent=true&locale
=esL P&FT=D&date=20013083CC=WQA&NR=0115703A18KC=A1
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de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté
inctuido efn la solicitud de fecha anterior cuando elfa se publique 0 hubiese
transcurritln’o el plazo previsto en el articulo 40.”

A su vez, el Tnbunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho
sobre este reqU|S|to lo siguiente:

!
“El requisito de novedad exige que la invencion no esté comprendida en el
estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos
tecno!égrcos accesibles al publico antes de la fecha de presentacién de la
solicitud de patente o, en su caso, de fa prioridad reconocida.
Para la aplicacién de este concepto, es importante que el estudio del estado
de la técnica esté basado en las caracteristicas o condiciones innovadoras def
invento. |

(...) |

En otras ipa!abras, para que una invencion sea novedosa se requiere que no
este com_‘prendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha
de presentacién de la soficitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la
mnovacfon ni los conocimientos técnicos que de efla se desprenden hayan
sido acceésibles al puablico, entendiendo que la difusion de la informacién que
se menc:ona debe ser delallada y suficiente para que una persona versada en
la materia pueda utilizar esa informacion a fin de explotar la invencion™

De conformidad con lo anterior y con el propésito de realizar un correcto estudio
de patentabilidad de la presente solicitud, es preciso analizar la materia
reivindicada frente al estado de la técnica representado por el documento D1.

Por esta razc'aln, se realizé una comparacion elemerito por elemento de la invencion
con la anterioridad D1, encontrandose lo siguiente:

. Solicitud ' D1
| kit - kit

Una dosis entre15- 70 mg de | Por lo menos una dosis entre 2.5-200
. hifosfonato mg de bifosfonato

Varias dosis entre 2.5-15 mg | Por lo menos una dosis entre 2.5-200
! de bifosfonato mg de bifosfonato

Del cuadro anterior, comparando elemento por elemento, esta Oficina aprecia que
las caracteristicas esenciales del kit reivindicado ya fueron reveladas en el
documento D1, es decir dicha anterioridad ya revelaba kits con por lo menos una
dosis entre 2 5-200 mg de un bifosfonato y mezclas de los mismos, afectando la
novedad de Ia solicitud de la manera en que se encuentra reivindicada.

2 Proceso 13-IPL2010
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Por lo tanto la materia reivindicada, tal como se encuentra presentada, carece de
novedad, requisitc sine qua non para obtener el, privilegio solicitado, segun lo
ordena el articulo 16 de la Decisiéon 486 de 2000, expedlda por la Comision de la
Comunidad Andina.

10.4. Sobre la respuesta de la solicitante.

En relacién con los argumentos de la solicitante, allegados con motivo de la
notificacion de fondo, se determiné que:

En primer término, la solicitante incluye las dosis’ a ser utilizadas dentro del kit
objeto de estudio, esto con el propédsito de especificar la materia objeto de la
solicitud. Frente a lo anterior, la Oficina acepta la inclusién anteriormente
mencionada, toda vez que no implica una ampliacion de la materia con referencia
a la inicialmente presentada.

De ofra parte, esta Oficina aclara a la solicitante que, contrario a lo que afirma, la
anterioridad D1 si ensefia kits que comprenden por lo menos una dosis entre 2.5 —
200 mg de un bifosfonato seleccionado de risendronato, alendronato e
ibandronato, entre otros, es decir que la materia reivindicada si se encuentra
contenida dentro de dicho documento, pues la dosis de carga es de 15-70 mg y la
dosis de mantenimiento es de 2.5 — 15 mg. Por’lo tanto, la anterioridad D1, a
pesar de no mencionar dosis de carga o mantenimiento, si revela de manera
directa kits que comprenden multiples composiciones que contienen dosis que se
encuentran dentro de lo reivindicado y, por lo tanto, se entiende que las dosis
unitarias de carga, junto con las dosis de mantenimiento ya fueron reveladas en
D1, pues el rango de dosis en conjunto se encuentra contenido dentro de lo
divulgado en las reivindicaciones 5 y 16 (Fls. 124 y 125) del mencionado
documento.

De lo anterior se puede concluir que todas y cada una de las caracteristicas
esenciales de las composiciones reivindicadas habian sido relevadas en la
anterioridad .D1. Por lo tanto, dicho antecedente destruye la novedad de la
presente solicitud.

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO Denegar la patente de invencion a la creacién titulada “KIT
QUE COMPRENDE DOSIS UNITARIAS DE : BISFOSFONATO PARA UN
PERIODO DE CARGA Y DOSIS UNITARIAS DE BISFOSFONATO PARA UN
PERIODO DE MANTENIMIENTO".
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ARTICULO SEGUNDO Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucién a Ia doctora Dilia Rodriguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, o a quien haga sus veces, entregandole
copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposicién,
ante el Superlntendente de Industria y Comercio, el cual podra ser interpuesto en
el momento de la notificacion o dentro de los 5 dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., g los 3.0 DIC. 2011

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIAY CO

CIO, .

W

JOSE éUEL DE|LA JALLE RESTREPO

Doctora .
DILIA M. RODRIGUEZ D'ALEMAN !
Carrera 11 N° 86-53 Piso 6

Bogota D.C. |

Elabord: Mario Ar!1drés Carvajalino. aac
Revisd: Doris Elena Polo C.

Revisé: José Luis Salazar L~

Aprobb: José Luié Londorio F. »
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