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SUPERINTENDENCIA- AVISO DE NOTIFICACION

’ CORREO CERTIFICADO
Radicacién: 4-58910- -17-0 Fecha: 2012-01-02 10:25:11
Tramite : 11 PATENTEIYH

Evento : 379 FASENACIONALII
Actuacién: 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : DILIA RODRIGUEZ D" ALEMAN Folios 1

Seiior (a) (es)

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

Referencia RESOLUCION : 79435

Fecha : 30/12/2011

Expediente : 4-58910

Tramite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS 1Y II
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO Hi
Actuacion : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 -
00 Piso Tercero (3), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del término de cinco (5) dias
habiles contados a partir del envio de la presente citacion, en horario de 8:00 am. a 4:30
p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolucién
de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nimero de radicacion
citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mencién se
notificara por edicto, el cual se fijara por el término de diez (10) dias en el Centro de
Documentacion e Informacion.

Para su comodidad el texto completo de la resolucién se encontrara disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habil siguiente al de su notificacion, la cual podra ser
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el
namero de resoluciéon a través de la opcién tramites y servicios - de caracter general

. transversal - consulta actos administrativos y providencias.

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de ?ste aviso.

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 3, 5, 7 y 10 PBX: 6870000
Al contestar favor indique el numero de mmISede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5880070
radicacion consignado en el sticker mnoCail Center 5920400 . Linea 018000-210165
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Rad PCT 04 58910

‘en ejerClCIO de sus facultades legales, en especial de las confendas enel numeral 38

PRIMERO:- Que medlante escrlto raducado ante esta Supermtendencxa el 23 de. LA
* junio .de 2004 con el N° 04058910- 00000000 por la doctora Jimena. Escobar
., Uribe, en su ‘calidad de apoderada de THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, .. .
;2" entré a fase nacional la solicitud de patente de invencion titulada “METODO PARA ~ " "
: ‘EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE LOS HUESOS”, que corresponde a Ia; R
‘.solucntud |nterna0|onal PCT/U802/40234 del 16 de d|0|embre de 2002 o L e

SEGUNDO Que una vez efectuado el examen de forma en cuanto Ios requ1sutos N
Loque debe. reunir la solicitud y cumplidas las exigencias legales establecidas en la
‘Decisi6n 486 de la Comision de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperacién - ... -
" en: materia ‘de patentes (PCT), .el reglamento y la Circular Unica de la &
BT ,Supermtendencna de Industria y Comercio, se ordend publicar el extracto sm que .
TN se hub|eran presentado oposncnones por parte de terceros :

5 ;TERCERO Que la doctora Dllla Rodriguez D’Aleman, medlante escrito radlcado[ R o

. “ el dia 06 de enero de 2010, informé el cambio de apoderado en el presente . . -

o tramite, toda vez que presento: documento que acredlta su condlclén de apoderada“‘-‘- e

dela soc:edad sollmtante SN D T

e CUARTO Que efectuado el, examen de’ patentabllldad se encontré que Ia R
invencion no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuestoen = = ¢ i
el articulo 45 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andipa,-se . = =
requirié a la solicitante: mediante los oficios No. 3188 y 7235, notificados el 13 de ’
marzo y 03 de julio de 2009, respectlvamente para que se pronunciara sobre Ias
- objeciones reallzadas a la falta de novedad .

QUINTO Que reallzado el examen de patentabmdad se eXpIdIO la Resolucnén o
39865 de 30 de lelO 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 Decisién 486 de 2000, subsisten los -
_impedimentos para concesion de la solicitud, es decir, la falda de unidad de -
invencién, tal como |o establece el articulo 25 de la Demsmn anterlorrnentei
mencwnada . : :

SEXTO Que frente ala menc:onada resolucién, la doctora Dilia Rodriguez
D’Aleman actuando en calidad de apoderada sustituta de la sociedad ‘solicitante, .
interpone recurso de ‘reposicién, el cual fue resuelto por la Oficina mediante R
Resolucion 23871 de 29 de abril de 2001, por medio de la cual se ordena revocar ,
la demsuon contenlda en la resolucion 39865 de 30 de lelO de 2010 y se envia el B
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- OCTAVO Que a solncutante medrante escrrto radlcado el dIas 29 de septlembre}x TR
* +de 2011, atendié de forma oportuna el requerimiento efectuado a la solicitud y ..
presentd aclaraciones. Adicionalmente, modificé el titulo de la: invencién a: “KIT =

NOVENO QUe segun Io dispuesto en el articulo 14 de la Decisién 486 expedida .

G ‘101 Objeto de la mvenclon

R probIema planteado conS|ste en. la necesrdad de klts para aumentar Ia masa
iésea ' e A . . I .

' Rad. PCT 04 58910

' expedlente para que se le reallce el examen de patentablhdad correspondrente

' requirié a la solicitante mediante el Oficio No. 011007, notificado el 15 de julio de

' ’novedad

. " PERIODO. DE CARGA Y DOSIS UNITARIAS DE BISFOSFONATO PARA UN . i
. PERIODO DE MANTENIMIENTO”, con el fin de estar acorde con la materia
f-itreclamada en el nuevo capitulo reivindicatorio allegado (FI. 120).

| %,.,,de aplicacion industrial”. .. | 50

P Segun la materla reclamada Ia mvencrén se reﬂere a un Kit que comprende dOSIS ( i
.+ unitarias de bufosfonato para un periodo de carga y dosus unltarras de brfosfonato |
' para un penodo de mantemmlento Lo : : e

T R e ""‘7.F""7~'I'»W,-f 5 :';j“" LT S
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Por la cual se. denlega una patente de lnvenCIén L

SEPTIMO: Que reahzado un nuevo examen de patentabllldad se encontro quela
invencion no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en - - -
el articulo 45 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se

2011, para que se pronunmara sobre las objeclones reallzadas a la falta de

B "t
¥

QUE COMPRENDE DOSIS UNITARIAS DE BISFOSFONATO PARA UN

por la Comision. de la ‘Comunidad Andina se otorgaran patentes "(...) para las
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos lbs campos de la S
tecnologia, siempre que sean- nuevas, tengan nrvel lnventlvo y sean suscept/bles‘ il

,“;._.ADECIMO Que las’ relvmdlcamones 1a4, contenldas en el follo 120 no cumplen R
w7 con el requusrto de novedad ‘Lo anterior, de acuerdo con las siguientes -
o consuderacrones | : .

Para solumonar este. problema técnlco la solrcntud en estudlo proporcuona un k|t RS

- que comprende dosis de carga y dosrs de mantenlmlento de blfosfonato .

10. 2 Determmacmn deI estado de la tecnrca
10.2.1. Fecha determmante para eI anaIrsus comparatrvo

La fecha de presentacmn de Ia primera solicitud de patente de la cual se relvrndrca: »
pnorrdad es el 21 de dlcrembre de 2001, que corresponde a Ia solrcrtud 60/344 875

i ‘I R o o : : o
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Consultadas Ias' fuentes de mformacu’:n con que se cuenta, se encontré el,

"con la ,aiena de Ia sollcltud en estudlo

Fecha de
Publicacién

ST "Método para inhibir la resorcu')n |
bt woo115703 I i 080301

Dmt Titulo.

- »,:7,

10 2 2 lnformaclén derlvada de Ios antecedentes 3 o

El documento WO 0115703 (en adelante Ilamado D1)1 dlvulga composwlones y,fj~
2 klts ‘para-inhibir la resorcnén de hueso (Fl. 74, resumen), dichos kits' comprenden -
‘por lo menos una’ dosm 'unitaria-de un bifosfonato. seleccionado'de risendronato, :
: alendronato e ibandronato o sus mezclas (F. . 125, Pag. 32, relvmdlcacuén 16) en .
-donde " las dosys del blfosfonato varia entre 2 5-200 mg (FI 124 Pag 31
renvmducacnén 5) e :

a

0_ 3 Novedad

'r‘—Segun Io dlspuesto en‘ el arﬂculo 16 de Ia Decusnén 486 de Ia Comnsuon“ de la
~ Comunldad Andlna R L SR S L
5“Una mvencldn se( cons:deraré nueva cuando no esta comprendlda en eI,,:_(.‘f‘
“estado de Ia técnlca BRI R : SR,

o EI estado de Ia tecmca comprenderé todo Io que haya s:do acceslble al publlco,,

.por.una descnpclén escrita u oral, utilizacion, comercializaciér o cualquier otro” .
.~ medio antes de la fecha de presentac:én de Ia sol:crtud de patente o, en su‘ Ly
: vcaso de Ia priondad reconoclda s Ao L L

‘
, 3

, Solo para eI efecto de la determmac:én de Ia novedad tamblén se cons:deraré T
~ dentro_del estado. de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en’ - -
: trémite- ante la oficing naclonal competente cuya fecha de presentacion o de . . - -
_ pnondacl fuese antenor a Ia fecha de presentac:én ode prlondad de Ia sal:crtud o .

\

oY . e I R

1
I

Fae htth/worIdwude espacenet com/publlcatlonDetallslbnbllo?DB—EPODOC&Il—o&adjacent—true&locale
T -,.-esLP&FT—D&date"zom308&CC-WO&NR 0115703A1&KC-A1 I : o
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' 'fde patente que se estuwese examlnando s:empre que d/cho contenldo este
incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se pub/lque 0 hublese
, 'transcumdo el plazo prewsto en el artfculo 40.” :

A su vez, el Tnbunal de Justlcla de la Comunldad Andma rec1entemente ha dIChO
sobre este reqwsnto lo sngunente : .

CE requrs:to de novedad ex;ge que Ia mvenc:én no esté comprendlda enel '
“estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos :
o '.'tecnologlcos accesibles -al publico antes de la fecha de presentac:on de Ia( R
= solicitud de- patente o, en su-caso, de la priondad reconocida. . - G
- ‘Para la aplicacién de este concepto, es importante que el estudio del estado" PO
.- "de |a técnica esté basado en !as caracterlstlcas 0 cond:c:ones lnnovadoras del T
;invento‘. ; : ; .

o ;:1”;( )

En otras palabras para que ‘una mvenc:én sea novedosa se requ:ere que no
- .esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha
de presentacrén de la SOIICItUd de patente o de la prioridad reconocida, ni la
<~ “_innovacién ni los conoc:m:entos técnicos que de ella se desprenden hayan
o sido acces:bles al publico, entendiendo que la difusién de la informacién que - . N
ot R ]se menc:ona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en . i
oo T o e matena pueda utlllzar esa .informacién a fin de explotarla lnvenCIon o

o

} o S De conformldad con lo antenor y con el propésito de reallzar un correcto estudio
. ~- de patentabilidad de la presente solicitud, es preciso analizar ‘la materia_
o relvmdlcada frente al estado de la técnlca representado por el documento D1 '

~ Por esta razon, se reallzo una comparacuon elemerito por elemento de la |nvenc16n AT
“ . conla anterlondad D1, encontrandose lo sugwente T

P S

D1

Solicltud Sl
kit o kit :
~ Una d05|s entre15- 70 mg de Por lo menos una dosis entre 2. 5-200
‘bifosfonato “- = | mg de bifosfonato
Varlas dosis entre 2.5-15 mg | Por lo. menos una dosis entre 2. 5-200
de blfosfonato __.mg de blfosfonato ‘

| Del cuadro antenor, comparando elemento por elemento esta Oﬁcma aprema que con
- las caractenstlcas esenciales  del kit reivindicado ya. fueron reveladas en el. e
- . 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 la sohcutud de Ia manera en que se encuentra relwndlcada

g Pmce‘s‘dw_"',’_z‘ojo ’ ";‘ » ' P R T |
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| Rad PCT 04 58910 }

: Pdr lo tanto la materla»:relvmd.laada: tal como ae encuentra preaentada carece de |
novedad, I'eql.IISltO sine qua non para obtener.el; privilegio solicitado, segin lo ~ - . =
ordena el articulo 16 de la Decusuﬁn 486 de 2000, expedlda por la Comision de Ia RS

Comunidad Andlna

i
s‘

10 4, SObre la respuesta de Ia sollcitante

notlflcamon de fondo se deterrmné que:

ey En prlmer termlno Ia solucntante incluye las dosus a ser utilizadas dentro del kit -

. objeto de estudio, esto con el propésito de especificar la materia objeto. de la

. solicitud. Frente ‘a Io. anterior, la Oficina acepta la inclusién anteriormente =~ .

© """ mencionada, toda vez que no implica una amphacuén de la matena con referencua. St T
a Ia mrcnaImente presentada - ,

o -De otra parte esta Oficina aclara a la solicitante que, contrario a Io que afirma, la
i ‘..‘;,_?anterlorldad D1 si'ensefia kits que comprenden por [0 menos una dosis entre 2.5 ~

‘ + 200" mg de un: blfosfonato 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-

. SUPERINTENDENCIA

'En relacién con Ios argumentos de la soI|c1tante allegados con motivo de Ia‘ L

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 o
- directa kits que comprenden multiples composicionies que contienen dosis que se i
R ,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

dlvulgado en las relv!ndlcacwnes 5y 16 (FIs 124 y 125) del mencuonado,‘ “

De lo anterlor se puede concluir que todas Y. cada una de las caracteristlcas E

esenciales de las composiciones reivindicadas habian: sido. relevadas - en la

anterioridad D1. Por lo tanto dicho antecedente destruye la novedad de Ia'
'presente soI|CItud :

En conclusnén tenlendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no .
desvirtuan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas el

Superlntendente de Industria y Comercno

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencién 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"

Paglna5d96 s '_ e i " Sede Centro: Car. 13 NG 27-00 Pisos 3, 4, 5y10 Conm. 5870000
A : S ‘Sede CAN Av. Carrera 50 No 27-55 int. 2 Con. 5880234 '

" Fax: 5870284 Llnea 018000- 910165

i AR iy Web www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
- I A RS BogotéDC ColombIa IR




