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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. 05.097.232
Solicitud de patente a nombre de POLYZENIX GMBH

Yo, DILTA RODRIGUEZ ID’ALEMAN, identificada como apatece al pie de mi
firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada
de la sociedad POLYZENIX GMBH, domiciliada en Ulm, Alemania,
solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 3209
notificado por fijacion en lista el 13 de marzo de 2009 relacionado con el
concepto técnico de fondo No. 242, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decision
486 al solicitante pata modificar la solicitud de patente en cualquier momento del
trimite, presento junto con este memonal un nuevo capitulo reivindicatorio, el
cual consta de 11 reivindicaciones y reemplaza completamente el capitulo
presentado anteriormente. Se ha corregido el capitulo reivindicatorio para
subsanar las objeciones relacionadas con la claridad, concisién, excepciones a la
patentabilidad y teivindicaciones de uso presentadas por el examinador.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplian
de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el
animo de superar las objeciones de patentabilidad, planteadas por el examinador
en su concepto técnico, relacionadas con la unidad de novedad y la altura
inventiva de la solicitud.

2, Claridad de la Solicitud

El examinador objeta la claridad de la reivindicacién 1, argumentando que la
misma es demasiado general, razén por la cual el solicitante anexa una nueva
reivindicaciéon 1 en la cual se especifica de manera adicional la materia objeto de
la solicitud.

De igual manera, el examinador objeta la concisidn de la reivindicaciéon 2,
argumcntando que no es correcto mencionar una sustitucién en una
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invencién y debe incluirse en la reivindicacion independiente. Al respecto el
solicitante quisiera anotar que esta sustitucién constituye una forma particular de
la invencién pot lo que se encuentra debidamente presentada como parte de una
reivindicacién dependiente. Se le recuerda al examinador que la funcién de las
reivindicaciones independientes es la de describir la invencién de la manera mas
general, en tanto que las reivindicaciones dependientes se encargan de estrechar
el alcance de la independiente determinando, como es el caso, la sustitucion de
los grupos alquilo R1 y R2 por fluor. 8i dicha caracteristica se incluyera en la
reivindicacién 1, se estatia limitando de manera injustificada la invencion. Por lo
tanto, el solicitante respetuosamente no acepta la sugerencia del examinador y
mantiene dicha caracteristica como parte de la reivindicacién dependiente.

Por ultimo, el examinador argumenta que la reivindicacion 2 y la retvindicacion 4
no guardan una relacién entre si ya que la primera no contempla la sustitucion de
fluor en el grupo alcoxilo. Con el fin de subsanar dicha objecion, se presenta una
nueva reivindicacion 4 en la cual se especifica la naturaleza del grupo alcoxi asi
como también su sustitucion con fluor.

3. Excepciones a 1a Patentabilidad

El examinadot objeta la patentabilidad de las reivindicaciones relacionadas con
métodos terapéuticos. En vista de lo anterior, el solicitante elimina dichas
reivindicaciones del nuevo capitulo reivindicatorio adjunto.

4. Reivindicaciones de Uso

El examinador objeta el capitulo reivindicatorio, argumentando que el mismo
trata de reivindicar un uso de un compuesto conocido, segin lo establece el
mismo solicitante en la descripcion. Al respecto el solicitante quisiera anotar que
no esta de acuerdo con las apreciaciones hechas por el examinador.

Todas y cada una de las invencién comprende una combinaciéon novedosa e
inventiva de piezas o compuestos conocidos en el estado de la técnica. Si no
fuera ese el caso, se estaria hablando de un descubrimiento y, como es bien
sabido, los descubrimientos no son patentables. Mas adn, la presente solicitud se
relaciona con un implante dental a base de atanio que comprende un
recubrimiento biocompatible de férmula I, no con un compuesto de férmula I
pet se. Si el examinador objeta el recubrimiento, de manera logica también
deberia objetar el titanio, ya que el mismo se conoce en el cstado de la técnica
desde su descubrimiento en 1791 por parte del pastor William Gregor.

Es claro pues, que Ia ob]ecmn del examinador es absurda y va en contravia de la
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invencion no debe analizarse parte por parte SIno ¢n su conjunto y, en €ste €aso
en patticular, el conjunto comprende el materia del implante dental artificial
combinado con el recubrimiento biocompatible de férmula I.

En resumen, me permito decir que gracias a los argumentos antcriormente
mencionados, la presente solicitud cumple cabalmente con los trequisitos de
claridad y patentabilidad respecto al implante dental divulgado en el capitulo
reivindicatorio. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sitva
reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invencién a la
solicitud en estudio.

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relacion con todos
los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicaciéon al
principio del debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucion
Nacional. De igual forma, si el examinador considera que subsisten razones para
objetar la presente invencién ruego expedir otro examen de fondo con los
debidos motivos y razones que sustenten su objecién con el fin de que mi
mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base cn la
interpretacion de los articulos 45 de la Decisién 486 -el cual otorga la facultad al
examinador para emitir los exdmenes de fondo-, 35 y 59 del Codigo Contencioso
Administrativo que sefiala que: “habiéndose dado oportunidad a los interesades para
expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomard la decision
gue serd motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares”y “(.) deberd proferirse
la decision definitiva. Esta se_motivard en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de
conveniencia 5i es el caso”, respectivamente (el subrayado es nuestro).

Sefior Superintendente,
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REIVINDICACIONES

1. Un implante dental que comprende:
un material de implante dental artificial;
un recubrimiento biocompatible, el cual es aplicado a al menos parte
de la superficie del implante dental artificial que esta en contacto con el tejido
gingival del paciente al momento de la implantacién del implante dental artificial,
en donde el recubrimiento biocompatible comprende un polimero
de formula general:

R R? R?

T:N—-T:—_N—-—TZN
R4 RS R® n (1)
en donde n es de 2 a ®©,
los grupos R1 a R6 son el mismo o diferentes, y representan un
grupo alcoxi, alquilsulfonilo, dialquilamino o ariloxi o un grupo heterocicloalquilo

o heteroartilo con nitrogeno como el heteroatomo.

2. El implante dental de acuerdo con la reivindicacién 1, caracterizado
porque al menos uno de los grupos R1 y R2 es un grupo alcoxi sustituido con al
menos un grupo fluor.

3. El implante dental de acuerdo con la reivindicacion 1, caractetizado
porque el grupo alcoxi esta sustituido con grupos alquilo de cadena recta o
ramificada con 1 — 20 itomos de catbono, en donde el grupo alquilo esta
sustituido con al menos un atomo de halogeno.

4. El implante dental de acuerdo con la reivindicacién 1, caracterizado
porque el grupo alcoxi se selecciona de grupos metoxi, etoxi, propoxi y butoxi, y
en donde al menos un grupo alcoxi esta sustituido con al menos un atomo de
fluor.

5. El implante dental de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizado
porque el polimero comprende un bis-poli-trifluorometoxi-polifofazeno.

6. El implante dental de acuerdo con la reivindicacién 1, caracterizado
potque el material del implante dental artificial comprende un metal, una
aleacioén, un material polimérico o un material ceramico.

7. El implante dental de acuerdo con la reivindicacién 6, caracterizado
porque el metal es titanio.



8. El implante dental de acuerdo con la reivindicacién 1, caracterizado
parqueen se dispone una capa de TiO2 sobre el material del implante dental
artificial, y se dispone por debajo del recubtimiento biocompatible.

9. El implante dental de acuerdo con la reivindicacién 1, caracterizado
porque se dispone una capa que comprende un promotor de adhesién sobre el
material de implante dental artificial, y se dispone debajo del recubrimiento
biocompatible.

10.  El implante dental de acuerdo con la rervindicacion 1, caracterizado
porque el recubrimiento biocompatible tiene un espesor de entte 1 nm y 100 pm,
de entre 10 nm y 10 pm, y/o de entre 1 nm y 1 pm,

11.  El implante dental de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizado
porque el recubrimiento biocompatible absorbe proteinas nativas reversibles sin
desnaturalizatlas, lo que fesulta en una imitacién de la superficie biologica vy
fisiologica, y permite una toma mejorada y acelerada del tejido gingival dentro del
implante sin la formacion del surco gingival
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicacion No. 05-97232
Clasificacion Internacional (IPC): A61L27/34
Concepto Técnico No. 241

Patente de Invencidn Patente de Modelo de Utilidad []
Via Nacional [ ]

Via PCT (fase nacional) LX Cap.| ] Cap.ll X
No. Sol. Internacional PCT/EP2004/003262

Fecha de Presentacion Internal. 2004-03-26

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el articulo 48 de la
Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcion: folios 16 a 26 (como se radicé iniciaimente)
Reivindicaciones (1 a 11): folios 82 a 83 (como se modificé mediante oficio de 2009-06-10)
Prioridad: Estados Unidos, 60/457.694 de 2003-03-26

2. Objeto de la invencién
Titulo de la solicitud: implantes dentales recubiertos

E! objeto de la presente solicitud de patente de invencion consiste en: Un implante dental
que comprende un material de implante dental artificial; un recubrimiento biocompatible, el
cual es aplicado a al menos parte de la superficie de! implante dental artificial que esta en
contacto con el tejido gingival del paciente al momento de la implantacion del implante
dental artificial, el recubrimiento biocompatible comprende un polimero de la férmula general

(M

P=N-P=N-P=N- {

R1 a R6 son iguales o diferentes y representan un grupo alcoxi, alguilsulfonilo, dialquilamino
o ariloxi, o un grupo heterocicloalquilo o hetercarilo que tiene nitrégeno como el
heteroatomo.

La invencion se catalogé como A61L27/34, segun la Clasificacion Internacional de Patentes
(IPC).

3. De la solicitud de Patente
Reivindicaciones (articulo 30 D 486)
A pesar de que el solicitante fue notificado al respecto, en la primera reivindicacién se define

el objeto a proteger por el objeto mismo: “un implante dental que comprende un material de
implante dental...”. En realidad, el objeto reivindicado es un implante dental artificial que
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comprende un recubrimiento biocompatible que comprende el polimero de formula (1). El
solicitante no corrigié esta inconsistencia a pesar del requerimiento notificado por esta
oficina.

El solicitante fue notificado sobre el hecho de que la definicion de los sustituyentes en la
formula (1) es tan amplia que pierde sustento en la descripcion ya que en la descripcion tan
solo se menciona el posible significado de los sustituyentes sin ningun otro soporte en forma
de ejemplos, ensayos, caracteristicas fisicas o quimicas del polimero dependiendo de los
diversos significados de los sustituyentes. Ademas, al decir heterocicloalquilo o heteroarilo
se estd abarcando una cantidad enorme de posibilidades que no cuentan con entero
sustento en la descripcion y tiene un caracter especulativo porque son solo denominaciones
genéricas que no permiten identificar una estructura quimica real. La sola expresion “alquilc”
abarca cientos, si no miles, de grupos o residuos de hidrocarburos lineales, ramificados,
saturados e insaturados. El solicitante no corrigié esta inconsistencia a pesar del
requerimiento notificado por esta oficina.

El solicitante fue notificado que en la reivindicacion No. 2 la sustitucion del grupo alcoxi por
fluor debe estar mencionada como parte esencial de la invencidn en la primera
reivindicacion ya que reivindicar dicha sustitucién en una reivindicacion dependiente genera
una falta de concision. El solicitante tampoco corrigié esta inconsistencia a pesar del
reguerimiento notificado por esta oficina.

Asi las cosas, la solicitud no cumple con lo establecido en el articulo 30 de la decision 486 y
tampoco cumple con el articuio 45 de la D. 486 ya que, a pesar de las respuestas del
solicitante a(n subsisten los impedimentos para conceder la patente y por lo tanto se
recomienda negarla.

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (articulos 14 y 21 D 486}

De acuerdo con lo que el propio solicitante ha expresado en la descripcion, los polimeros de
la formula | ya eran conocidos en el estado de la técnica. Es precisamente el uso de los
polimeros de formula (I) lo que caracteriza el implante dental, ya que dicho implante no
contiene otra cosa que el material de implante dental, lo cual es materia ampliamente
conocida en el estado de la técnica. En la propia descripcion de la presente solicitud
estudiada se cita el documento en el cual se describe la produccién de dichos polimeros.
(véase pagina 7, folio 22 del expediente). Por lo tanto se concluye que todo el objeto de la
solicitud es el uso o aplicacion como implante dental de un material ya conocido en el
estado de la técnica.

Por consiguiente, de acuerdo con lo establecido en el articulo 21 de la decisién 486, el
objeto de Ia solicitud no es patentable porque es el uso de un material polimérico ya
conocido en el estado de la técnica.

5. Respuestas del solicitante

Responde el solicitante que la sustitucion de flior en el grupo metoxi que se reivindica en la
segunda reivindicacién constituye una forma particular de la invencion y que, por lo tanto, se
encuentra debidamente presentada en una reivindicacion dependiente. Afiade el solicitante
que la funcién de las reivindicaciones independientes es la de describir la invencion de la
manera mas general, en tanto que las reivindicaciones dependientes se encargan de
estrechar el alcance de la independiente determinando la sustitucién de los grupos alquilo
por flior. Esta oficina esta de acuerdo con el soficitante sobre la funcion de las
reivindicaciones y habria estado de acuerdo con respecto a la reivindicacion especifica de
los grupos R1 y R2 por flor si en la reivindicacion independiente se hubiera reclamado que
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dichos sustituyentes R1 y R2 podian a su vez estar sustituidos. En la reivindicacion
independiente no se indica ni se sugiere de ninguna manera que los sustituyentes puedan a
su vez estar sustituidos, por lo que reivindicar una sustitucién con fluor en la reivindicacion
dependiente es, por lo menos, una inconsistencia. De alli que el argumento de una
limitacién injustificada de 1a invencion no tiene el menor asidero.

Con respecto a que el objeto de la solicitud es un uso expresa el solicitante que “todas y
cada una de las invencion (sic) comprende una combinacion novedosa e inventiva de piezas
o compuestos conocidos en el estado de la técnica. Si no fuera ese el caso, se estaria
hablando de un descubrimiento y, como es bien sabido los descubrimientos no son
patentables. Mas aun, la presente solicitud se relaciona con un implante dental a base de
titanio que comprende un recubrimiento biocompatible de formula I”. En primer lugar, esta
oficina se remite a la reivindicacién independiente en la que el solicitante reclamo un
implante dental que se caracteriza por un material de implante dental. Un implante dental
necesariamente comprende un material de implante dental. Esto es algo perfectamente
conocido en el estado de la técnica, es la definicion del objeto por el objeto mismo.
Segundo, el titanio no se menciona de ninguna manera en la primera reivindicacion
independiente. Por lo tanto, el implante dental se caracteriza en realidad (nicamente por el
recubrimiento polimérico. El solicitante pretende en su respuesta que el examen de
patentabilidad se hubiera referido al titanio, cuando eltitanio no aparece de ninguna manera
en la reivindicacién independiente. Ademas, los implantes dentales a base de titanio
también eran conocidos en el estado de la técnica. Ef comentario sobre el descubrimiento
del titanio en 1791 no merece mayor comentario aunque se le aclara nuevamente al
solicitante que los implantes dentales a base de titanio ya eran ampliamente conocidos
también, a pesar de que en la primera reivindicacién ni siquiera se menciona el titanio. El
solicitante no definié clara y concisamente un implante dental por nada diferente que no
fuera un polimero conocido en el estado de la técnica y por io tanto se considera que “los
productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de
conformidad con el articulo 16 de la presente Decisién, no seran objeto de nueva patente,
por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente
inicial” (articulo 21 de la decision 486).

Anota el solicitante que una invencién no debe analizarse parte por parte sino en su
conjunto y en este caso el conjunto comprende el material del implante dentat artificial
combinado con el recubrimiento polimérico de férmula I. Esta oficina esta de acuerdo con el
solicitante en que la invencion se analiza en su conjunto y el conjunto de lo reivindicado es
un material de implante dental (los materiales de implantes dentales se conocian en el
estado de la técnica y son parte del mismo estado de la técnica) que se caracteriza por un
polimero de férmula | que ya era conocido en el estado de la técnica segin el propio
solicitante. Por lo cual, en otras palabras, la solicitud se refiere al uso o aplicacién de un
polimero conocido en un implante dental también conocido. Con lo cual queda demostrado
que el objeto de ia solicitud es un uso y por lo tanto no es patentable.

6. Conclusion:

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda Negar las
reivindicaciones 1 a 11 de los folios 82 a 83.

Bogota, D.C., 2010-01-20

CONCEPTQ TECNICO EXAMINADOR TECNICO
No. 34} Codigo No. 202043
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIONN® % 1257 4,
Por la cual se niega una patente de invencion

Rad. N° PCT/05 - 97232

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 26 de
septiembre de 2005, bajo el nimero 05097232, entr6 a fase nacional la solicitud de
patente de invencion titulada: “IMPLANTES DENTALES RECUBIERTOS", que
corresponde a la solicitud internacionat PCT/EP2004/003262 dei 26 de marzo de
2004.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe
llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordené publicar el extracto sin
que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO:; Que realizado el examen de patentabilidad se encontro gue la invencion
no cumple con ios requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo
dispuesto en el ariculo 45 de la Decisién 486 de fa Comision de la Comunidad
Andina, se requirid al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones
efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escritc radicado el 10 junic de 2009, atendid
oportunamente al requerimiento formulado, presentando aclaraciones. Asi mismo
allegé nuevo capitulo reivindicatorio, el cual cumple con las prescripgiones
establecidas en el articulo 34 de la Decision 486.

QUINTO: Que segun lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por la
Comision de fa Comunidad Andina se otorgaran 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 nuevas reivindicaciones 1 a 11, contenidas en los folios 82 y 83 del
expediente en estudio, no cumplen con los requisitos de definicion, sustento y se
refieren a usos. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invencion

Et objeto de la presente solicitud de patente de invencién consiste en un implante
dental que comprende un material de implante dental artificial y un recubrirmiento
biocompatible, el cual es aplicado al menos a parte de la superficie del implante
dental artificial que esta en contacto con ettejido gingival del paciente al momento de

1 Sede Centro: Carmara 13 No. 27-00 Psos 2, 5, 7y 10
Sede CAN; Tr. 40A No. 38-50 Conmutador. 5870000
Fax: 5870284, Linea 018000-810165
Web: www.sic qov.cg e-maik niofsik qav.co
Bogota D.C. - Colombia
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIONN® £12574
Por la cual se niega una patente deinvencion

Rad. N° PCT/05 - 97232

ja implantacion del implante dental artificial, el recubrimiento biocompatible
comprende un polimere de la férmula general (1)

R' R Rr?
[ | |
{P=N-P=N-F=NJ- )

| I i
R R RE

Donde R1 a R6 son iguales o diferentes y representan un grupo alcoxi, alquilsuffonilo,
dialquilamino o ariloxi, 0 un grupo heterocicioalquilo o heteroarilo que tiene nitrogeno
como el heteroatomo.

2. No se cumple con el articulo 30

El articulo 30 de la Decision 486 sefala que: “Las reivindicaciones definiran la
materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y
estar enteramente sustentadas por la descripcion”

Cabe senalar, que el cumplimiento de estos requisitos es indispensable para definir el
- objeto susceptible de proteccién, necesario para la bisqueda de posibles
antecedentes que puedan afectar 1a solicitud.

Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia ha sefialado:

“[..] las reivindicaciones constituyen, juridicamente hablando, ef elemento de mayor
importancia dentro de una solicitud de patente, pues en elias, el examinador técnico
de patenies encontrara los elemenios necesarios para determinar lo que se pretende
patentar, el alcance de la invencion y su definicion para efectos de entrar al analisis
comparativo respecio del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se
considera nuevo y con nivet inventivo™

Y en otra interpretacion prejudicial, indica que:

*[...1'as reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a
que delimitan el campo de la patente y especifican 1a regfa técnica que se desea
patentar, razones por las cuales estas deben ser suficientemente claras y concisas.
Su fundamento radica pues en |a descripeion respectiva, de forma tal que el zlcance
de la reivindicacion corresponda y se justifique con el contenido de aquelta"’_

Sobre el particular, se observa que si bien el objeto de la presente invencion es
definido como “un implante dental que comprende un material de implante dental
(...)", en realidad el objeto reivindicado es un implante dental artificial que comprende

1 Proceso 156 1P 2006
2 Proceso 197 (P 2007

2 Sede Cenlro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5. Ty 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmulador: 5870000
Fax: 5870284, Linea 018000-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: infof@sic.qov.co
Bogota D.C. - Colombia
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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIONN® E 1257 4
Por la cual se niega una patente de invencion

Rad. N° PCT/05 - 97232

un recubrimiento biocompatible, que comprende el polimero de formula (). Esta
inconsistencia ya le habia sido comunicada al solicitante en el requerimiento de
fondo, y no fue subsanada en su respuesta.

Al solicitante también se le informd sobre el hecho de que la definicién de los
sustituyentes en la formula {1}, es tan amplia que pierde sustento en 'a descripcion, ya
que en dicho aparte tan sélo se menciona el posible significado de los sustituyentes
sin ningun otro soporte en forma de ejemplos, ensayos, caracteristicas fisicas o
guimicas del polimero dependiendo de los diversos significados de los sustituyentes.
Ademas, con el heterocicloalquilo o heteroarilo se abarca una gran cantidad de
posibilidades gue no cuentan con entero sustento en la descripcion, siendo ademas
denominaciones genéricas gue no permiten identificar una estructura quimica
especifica. La sola expresion “alquilo” abarca varios grupos o residuos de
hidrocarburos fineales, ramificados, saturados e insaturados. El solicitante tampoco
corfigio esta inconsistencia,

Finalmente, el requerimiento de fondo también indicé que en la reivindicacion 2 la
sustitucion del grupo alcoxi por filor debe estar mencionada como parte esenciai de
la invencién en la primera reivindicacion, pues incluir dicha sustitucion en una
reivindicacién dependiente genera una falta de concision. Esia objecidn tampoco fue
corregida por el solicitante en su respuesta.

Por los motivos expuestos, la solicitud en estudio no cumple con Ios requisitos de
definicion y sustenio consagrados en el articulo 30 de la Decision 486,

3. Reivindicaciones relativas a un uso

En el articulo 14 de la Decision 486, se establece que “Los Paises Miembros
otorgaran patentes para las invenciones, sean de producto ¢ de procedimiento, en
todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivoy
sean susceptibles de aplicacion industrial™.

En virtud de lo expuesto, el uso no es patentable, teda vez que la norma eslablece
como ambito de patentabilidad “las invenciones” sean de productc o de
procedimiento, campo dentro del cual no aparecen senalados los usos.

Para el caso en estudio, y con fundamento en la informacién aportada por el
sclicitante en la descripcion, es posible afirmar que los polimeros de férmula (1) ya
eran conocidos en el estado de la técnica (folio 22).

Y en relacion con dichos polimeros, se encuentra es que su “uso” es lo que
caracteriza el implante dental det invento de la presente solicitud, debido a que dicho
implante no confiere oftra cosa que el implante dental, lo cual es materia ampliamente
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conocida en €l arte previo, tal como antes se enuncio.

En ese sentido, la presente solictud no se encuentra dentro del ambito de
patentabilidad dispuesto en el mencionado articulo 14 de la Decisién 486,

4. Respuesta al solicitante

El solicitante argumenta que la sustitucion de fliior en el grupo metoxi de la segunda
reivindicacidn, constituye una forma particular de la invencion y que, por lo tanto, se
encuentra debidamente presentada en una reivindicacion dependiente. Y afiade, que
la funcion de las reivindicaciones independientes es la de describir la invencion de la
manera mas general, en tanto que las reivindicaciones dependientes se encargan de
estrechar el alcance de la independiente determinando ia sustitucion de ios grupos
alquilo por flGor. (Folios 79 y 80)

Esta Oficina estd de acuerdo con el solicitante sobre la funcién de las
reivindicaciones y habria estado de acuerdo respecio a la reivindicacién especifica de
los grupos R1 y R2 por fluor, si en la reivindicacion independiente se hubiera
reclamado que dichos sustituyentes R1 y R2 podian a su vez estar sustituidos, pero
en la reivindicacion independiente no se indica ni se sugiere dicha sustitucién, por lo
que hacerlo en la reivindicacion dependiente es una inconsistencia.

En cuanto a! uso, el solicitante manifiesta que:

"Todas y cada una de las invencién {sic} comprende una combinacion novedosa e
inventiva de piezas o compuestos conocidos en el estado de ia técnica. Sinc fuera
ese el caso, se estaria hablando de un descubrimiento y, como es bien sabido, los
descubrimientos no son patentables. Mas atin, la presente solicitud se relaciona con
un implante dental a base de fitanio que comprende un recubrimiento biocempatible
de formula | per se”. (Folio 80, parrafo 7)

Al respecto, es necesario indicar que la reivindicacién independiente reclama un
implante dental que se caracteriza por un material de implante dental, lo cual es
conocide en el estado de la técnica. Ademas, como facilimente se advierte define el
cbjeto por el objeto mismo.

Adicionalmente, el titanio no se menciona en la reivindicacion independiente 1. Por lo
tante, el implante dental se caracteriza unicamente por el recubrimiento polimérico.

Por otro lado, los implantes dentales a base de titanio eran ¢onocidos en el estado de
la técnica al momento de presentacion de la solicitud. De esta manera, el objetode la
solicitud no se encuentra definido clara y concisamente, por algo mas que un
polimero ya conocido en el arte.
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Finalmente, el solicitante argumenta que:

*(...Juna invencion no debe analizarse pare por parte sing en su conjunto y, eneste
caso particular, e conjunto comprende el material del implante dental artificial
combinado con el recubrimients bicompatible de férmula |.” {Folios 80 i 81, pamafos
ulimo y primero)

Sobre el particular, si bien el solicitante tiene la razén en cuanto a la forma de realizar
el examen, es preciso aclarar gue el conjunto del objeto reivindicado es un material
de implante dental {ios materiales de implantes dentales se conocian en el estado de
la técnica y son parte del mismo estado de la técnica), caracterizado por un polimero
de formula |, el cual ya era conocido en el estado de la técnica.

Es decir, ia solicitud se refiera al “uso™ o aplicacidon de un polimero conocido en un
implante dental también canocido.

Por los motives expuestos, con fundamento en io dispuesto en los articulos 14 y 30
de la Decision 486, se denegara la patente, toda vez que a pesar de |a respuesta del
interesado a la notificacion de fonde, no cumple con los requisitos exigidos en la
norma.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invencién a la creacion
denominada; “IMPLANTES DENTALES RECUBIERTOS",

ARTICULO SEGUNDQ: Notificar personaimente a la doctora Dilia Rodriguez
D’Aleman, en su calidad de apoderada de la sociedad Polyzenix GmbH, o a quien
haga sus veces, el contenido de la presente resolucion, entregandole copia de la
misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposicidn ante el
Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentrode los 5
dias habiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotd D.C., alos 05 MAR, Zﬂ‘l{l

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCI

GUSTAVO VALBUENA QUINONES
Doctor
DILIA RODRIGUEZ DYALEMAN
Carrera 11 N° 86 — 53, Piso B, Edificio Segovia

Bogota D.C.
02068
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Establece Notificar a: RODRIGUEZ DALEMAN DILIA MARIA
Con notificacion directamente a: RODRIGUEZ DALEMAN DILIA MARIA
Vinculacion del Notificado al Asunto : APODERADO

Presenté Recurso : Sl en Fecha 13/04/2010

Notificacién POR LISTADQ = Listado No. : 42, Consecutivo No. 5359 del Afio
2010 » NOTIFICAR

Fechas del Edicto (dd/mm/aaaa) : FIJADO el; 16/03/2010 y DESFIADO e 06/04/2010

Fecha de Notificacion : 06/04/2010 (dd/mm/aaaa)

Forma de Comunicar la Notificacién : LOCAL

Fecha V/miento Notificacion Personal: 15/03/2010 (dd/mm/aaaa)
Fecha de Ejecutoria Individuai :

Despacho Comisorio;

Renuncia a Término:
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10:21:41.000)
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Fecha de Nofificacion 06/04/2010 ({dd/mm/aaaa) con base a datos del sistema

Fecha de Ejecutoria

Correspondencia Remitida a la(s) siguiente{s} direccion(es)

CARRERA 11 NO. 86-53 PISO 6 de la ciudad de BOGOTA D.C., Procesada en fecha 05/03/2010
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