Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ResoLucion No: 81106
Por la cual se otorga parcialmente una patente de invencién

CERTIFICADO
Rad. PCT/08-067535

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 2 de julio de
2008, con el N° 08-067535-00000-0000, por la sociedad The Mount Sinai School of
Medicine of New York University, entrd a fase nacional la solicitud de patente de
invencion titulada “VIRUS QUIMERICOS QUE PRESENTAN PROTEINAS DE
SUPERFICIE NO NATIVAS Y USO DE LOS MISMOS", que corresponde a la
solicitud internacional PCT/US2006/045859 del 1 de diciembre de 2006.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la
Propiedad Industrial N° 611 del 31 de diciembre de 2009, sin que se hubieran
presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 12741 y notificado
por fijacion en lista el 24 de julio de 2012 se requirid a la sclicitante 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 visibles a folios 193 a 199
del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los
requisitos establecidos por esta Decision, para la concesidn de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 08-067535-00006-
0000 del 4 de diciembre de 2012, respondié oportunamente el requerimiento formulado,
modificd el titulo de la solicitud a “VIRUS QUIMERICOS DE LA ENFERMEDAD DE
NEWCASTLE QUE PRESENTAN PROTEINAS DE SUPERFICIE NO NATIVAS" y
presentd nuevas reivindicaciones 1 a 38 que reemplazan las originalmente presentadas,
atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se
aceptd el nuevo capitulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las
prescripciones contenidas en el articulo 34 de la Decision 486,

Paginalde 4
Al contestar favor indique el nimero S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
de radicacién que se indica a continuacion: Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55int. 2 Tel 5737020
Cod Verificacidn: 1529198649 Call Center 5920400. Linea gratuita Nacional 01800-910165

Web: ywww.sic.gov.co e-mail:
Bogota D.C. Colombia



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ResoLucion No: 81106
Por la cual se otorga parcialmente una patente de invencion

CERTIFICADO
Rad. PCT/08-067535

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisidén 486 expedida
por la Comision de la Comunidad Andina “Los paises miembros 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 en el presente caso las reivindicaciones 1 a 26, del radicado bajo el N°
08-067535-00006-0000 del 4 de diciembre de 2012, cumplen los requisitos indicados
en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente
conceder para las mismas la patente solicitada.

En cuanto a las reivindicaciones 27 a 38 del radicado bajo el N° 08-067535-00006-
0000 del 4 de diciembre de 2012 del expediente administrativo, se tiene gue son
reivindicaciones que definen la formulacién inmunogénica por referencia al uso en la
prevencion de una enfermedad asociada con una infeccién viral, donde la infeccién viral
es causada por el virus de la influenza y por referencia al uso en la induccién de una
respuesta inmunitaria al NDV y al antigeno en un ser humano y en un ave, lo cual no se
considera patentable de acuerdo con el Art. 14 D 486.

Por lo anterior, las reivindicaciones 27 a 38 no pueden considerarse dentro del
presente estudio y, en consecuencia, no hay lugar a reconocer para ellas el privilegio
de patente solicitado.

SEPTIMO: Que de acuerdo con la modificacién presentada por la sociedad solicitante y
teniendo en cuenta el objeto concedido, se modifica el titulo de la invencion, el cual
quedara de la siguiente manera: “VIRUS QUIMERICOS DE LA ENFERMEDAD DE
NEWCASTLE QUE PRESENTAN PROTEINAS DE SUPERFICIE NO NATIVAS”.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar patente de invencion a la solicitud que entré en
fase nacional en virtud del Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes (PCT),
para la creacion titulada:
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" VIRUS QUIMERICOS DE LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE QUE PRESENTAN
PROTEINAS DE SUPERFICIE NO NATIVAS “

Clasificacién IPC: A61K39/00, 39/15.

Reivindicaciones: 1 a 26.

Titular: THE MOUNT SINA! SCHOOL OF MEDICINE OF NEW YORK UNIVERSITY.
Domicilio: New York, Estados Unidos de América.

Inventores: Peter Palese y Adoffo Garcia-Sastre.

Prioridad N°: 60/741,833 Fecha: 2 de diciembre de 2005 Pais: US.
60/802,864 22 de mayo de 2006 Us.

Solicitud internacional N°: PCT/US2006/045859 Fecha: 1 de diciembre de 2006.

Vigente desde: 1 de diciembre de 2006 Hasta: 1 de diciembre de 2026.

ARTICULO SEGUNDO: Denegar la patente de invencion solicitada para las
reivindicaciones 27 a 38 del radicado bajo el N° 08-067535-00006-0000 de!l 4 de
diciembre de 2012 del expediente administrativo, de acuerdo con las razones
expuestas en |a parte considerativa de la presente resolucién.

ARTICULO TERCERO: E! titular tendré los derechos y las obligaciones establecidos en
la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina y en las demas disposiciones
legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la
patente se debera cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el
articulo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTICULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolucién y el
certificado de patente, previas ias anotaciones en los libros de registro.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la sociedad The
Mount Sinai School of Medicine of New York University, entregandole copia de la
misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposicion, ante el
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Superintendente de Industria y Comercio, el cual podra ser interpuesto en el momento
de la notificacion o dentro de los cinco 5 dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 27 Dic 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

T
e

PABLO FELIPE ROBLED TILLQO

Doctor
LUIS FELIPE CASTILLO GIBSONE
info@castillograu.com

Elabaré: Moncaleano Prado Juan David
Revisd: Consuelo Leguizamon Leguizamon ¥
Revisd: Jose Luis Salazar Lopez ¥

Aprob6; Jose Luis LondoRo Fernandez *

Péginad dea
Al contestar favor indigue €l namero S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
de radicacién que se indica a continuacion: Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26-55int. 2 Tel §737020
Cod Verificacién: 1529199649 Call Center 5920400, Linea gratuita Nacional 01800-910165

Web: www sic.gay.co e-mail: coptactenos@sic.gov.co
Bogota D.C. Colombia



