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PATENTE DE INVENCION BIOQUIMICA

Resolucion de rechazo: Articulos 37 d) y 35 de la Ley 19.039.

Solicitud de Patente 201803588

Uso de un anticuerpo inhibidor selectivo de miostatina para tratar la atrofia muscular
espinal.

Solicitante: SCHOLAR ROCK, INC.

INAPI Rechaza por Exclusién de Patentabilidad
Nuevo pliego limitado en TDPI
Perito TDPI levanta exclusidn y propone rechazar por falta nivel inventivo

TDPI dicta sentencia y devuelve para andlisis de requisitos de patentabilidad

Con fecha 13 de diciembre del afio 2018 Scholar Rock, Inc., presentdé un
requerimiento de patente destinado a proteger el “Uso de un anticuerpo inhibidor selectivo
de miostatina para tratar la atrofia muscular espinal”. Esta peticidn cita prioridades
norteamericanas y se basa en la solicitud PCT/ US2017/037332 del 13 de junio del 2017.

Por resolucidn definitiva del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, notificada
con fecha 03 de agosto del afio 2023, se rechazd la solicitud fundada en el articulo 37 d) de
la Ley del ramo, al considerar que se intenta proteger un método de tratamiento
terapéutico

La solicitante interpuso un recurso de apelacion, haciendo presente que durante
su tramitacién en segunda instancia se acompanaria un nuevo pliego de reivindicaciones
especificando que el uso médico descrito no tenia relacién con un método de tratamiento
aplicado al cuerpo de un humano o animal.

Después de la vista de la causa a solicitud del recurrente se estimd necesario oir la
opinidn de un perito designandose para el encargo a Dario Sepulveda Fernandez, Ingeniero
Civil en biotecnologia. El experto emitié su informe con fecha 15 de octubre del afio 2024.
En primer término, especificé que el problema (técnico) que se buscaba solucionar era
proveer de un medicamento o tratamiento que permitiera superar o tratar la atrofia
muscular espinal.
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El profesional manifestd que el dltimo pliego validamente presentado en segunda
instancia solo contenia -en la seccion de caracterizacion- indicaciones sobre las
enfermedades que el medicamento podia tratar y no incluia materia excluida de
patentabilidad. Como respuesta a la pregunta formulada sobre el cumplimiento de los
requisitos de patentabilidad afirmdé que la patente cumplia con el requisito de novedad y
aplicacion industrial, pero carecia de nivel inventivo toda vez que la divulgacién de D1 en
combinacidn con las ensefianzas de D3, permitian obtener la materia reivindicada.

Por resolucion notificada con fecha 22 de enero del afio 2025 el TDPI resolvié
acoger parcialmente el recurso de apelacién, sélo en cuanto lo solicitado no se encontraba
excluido de patentabilidad y dispuso devolver los antecedentes a la instancia para efectos
de que el resolutor de primer grado se pronunciara sobre el cumplimiento de los requisitos
de patentabilidad del pliego limitado presentado. El fallo senala:

“(8) () al analizar los antecedentes pertinentes, estos sentenciadores han
constatado que la resolucion de primer grado, al rechazar la invencion solicitada por
considerarla excluida de patentabilidad de acuerdo al articulo 37 letra d) de la ley 19.039,
no realizd el andlisis del cumplimiento de los otros requisitos para otorgar una patente, esto
es, no se pronuncio sobre la existencia o no de novedad, nivel inventivo ni uso industrial, por
lo cual se remitirdn nuevamente los antecedentes al Instituto Nacional de Propiedad
Industrial (INAPI), para efectos de que se pronuncie del cumplimiento o no del resto de los
requisitos de patentabilidad de acuerdo al pliego presentado en sequnda instancia con fecha
5 de octubre de 2023.”

En contra de esta resolucién, no se interpuso recurso alguno.
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