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RESOLUCION N0:20267
Por la cual se deniega una patente de invencion

Rad. PCT/13-275578

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

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 22 de
noviembre de 2013, con el N° 13-275578-00000-0000, por la sociedad Novartis A. G. y
Vital Art And Science Incorporated, entré a fase nacional la solicitud de patente de
invencion titulada “METODO DE TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DE LA
VISION”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2012/036425 del 04 de
mayo de 2012.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la
Propiedad Industrial N° 681 del 16 de diciembre de 2013, sin que se hubieran
presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N°. 9645 y notificado
por fijacion en lista el 12 de agosto de 2014 se requirié a la solicitante en los términos
del articulo 45 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, para que
presentara respuesta a las observaciones de caracter técnico, relacionadas con la
patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decision, para la
concesion de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 13-275578-00004-
0000 del 17 de diciembre de 2014, respondid oportunamente el requerimiento
formulado, y presenté nuevas reivindicaciones 1 a 8, para remplazar las originalmente
presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de
fondo. No se acepto6 el nuevo capitulo reivindicatorio presentado, comoquiera que no se
ajusta a las prescripciones contenidas en el articulo 34 de la Decisiéon 486, dado que se
refieren a un aparato manual portatil el cual no est4 soportado en la descripcion y no
presenta elementos técnicos que lo caractericen.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisién 486 expedida
por la Comisién 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”.
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SEXTO: Que por su parte, no se aceptan las reivindicaciones 1 a 30 visibles en el
escrito radicado bajo el N° 13-275578-00000-0000, por cuanto estan referidas a un
método para el tratamiento de un trastorno de los ojos que comprende la etapa de
administrar una terapia al paciente. El método reclamado en las reivindicaciones 1 a 30
es un método de tratamiento terapéutico el cual no puede ser objeto de patente de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 20, lit. d) de la referida Decision 486, en
razon a que alli se establece que no seradn patentables: “los métodos terapéuticos o
quirargicos para el tratamiento humano o animal, asi como los métodos de diagndstico
aplicados a los seres humanos o animales”.

Tal como esta contemplado en el articulo 14 de la Decisibn 486 los usos no son
susceptibles de proteccion, se protegen los productos o procedimientos, donde el
producto esté correctamente definido por su conformacién o su composicién y los
procedimientos por la serie de etapas que busquen un fin. El uso no corresponde ni a
un producto ni a un procedimiento, sino que es simplemente la aplicacién industrial de
esos productos o procedimientos. Las reivindicaciones 6 a 30 no pueden ser objeto de
patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, por cuanto estan
referidas a un uso, aunque el solicitante las encabeza con la palabra ‘antagonista’,
‘método’ o kit en realidad estan referidas al uso de un antagonista. Notese que las
reivindicaciones 6 a 30 claramente indican el uso de un ingrediente activo en la terapia
proporcionada al paciente y por lo tanto no es posible conceder para ellas el privilegio
de patente solicitado

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, el uso de un sistema
de monitoreo no es una caracteristica técnica de un aparato y, ademas, este no esta
soportado en la descripcion, por lo cual el capitulo reivindicatorio que o menciona no es
elegible para examen de patentabilidad.

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

RESUELVE:

ARj'iCULO PRIMERO: Denegar la patente de invencion a la creacion titulada
‘METODO DE TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DE LA VISION”.
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ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucién a las
sociedades Novartis A. G. y Vital Art And Science Incorporated, advirtiéndoles que
contra ella procede el recurso de reposicion, ante el Superintendente de Industria y
Comercio, el cual podra ser interpuesto en el momento de la notificacion o dentro de los

10 dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 24 Abr 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TIl:LO
Doctor(a)

CARLOS R. OLARTE GARCIA, office@olartemoure.com
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