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PATENTE DE INVENCION BIOQUIMICA

Fundamento Normativo: Articulos 33 de la Ley 19.039.

Solicitud de Patente 201803573

“ANTICUERPOS ANTI-C5 Y METODOS DE USO.”

Solicitante: CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA

INAPI Rechaza
Unicamente Falta de Novedad
Documentos P

TDPI Confirma

Con fecha 12 de diciembre del afio 2018, CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI
KAISHA presentod un requerimiento de patente para: “Anticuerpos anti-C5 y métodos
de uso” invocando la prioridad JP2016-120325 del 16 de junio del afio 2016.

Por sentencia del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, notificada con
fecha 30 de abril de 2024, se rechaz6 el registro por falta de novedad, considerando
los documentos D2'y D3, tenidos como “documentos P”, es decir, documentos que
tienen una prioridad previa a la prioridad de la solicitud que se analiza y una
publicacién posterior, que son estado de la técnica Unicamente para el andlisis de
su novedad.

La solicitante interpuso un recurso de apelacién en contra de la resolucién
qgue le resultaba adversa basada en que en las prioridades de los documentos
fundantes del rechazo no se divulgaban la relacidn entre las secuencias especificas
del anticuerpo indicado y las enfermedades o condiciones especificas
mencionadas.

Luego de la vista de la causa el Tribunal estim6 necesario oir la opinion de
un experto y se designo al efecto a don Dario Sepulveda Fernandez, Ingeniero Civil
en Biotecnologia.

En su informe de 4 de noviembre del afio 2025, el profesional sefialé que el
problema técnico era la existencia de las enfermedades mediadas por la
desregulacion de C5 y la solucion propuesta consistia en un anticuerpo que
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bloqueaba la activacion del complemento C5 de manera de disminuir la
sobreexpresion y consecuentemente, controlar las enfermedades asociadas a C5.

El Sr. Sepulveda sefial6 que los documentos fundantes del rechazo
correspondian efectivamente a documentos categorizados como “P”, es decir,
solicitudes de patente que fueron presentadas antes de la fecha de prioridad de la
“solicitud” en analisis y publicadas posteriormente a esa fecha (12 de diciembre del
afo 2018). Respecto de esta categoria de documento destaco que solo era posible
considerarlos en el andlisis de novedad y no podian ser utilizados en el examen de
nivel inventivo.

El experto afirm6 que, dado que la solicitud se enfocaba en un uso de
anticuerpos para el tratamiento de distintas enfermedades medidas por C5 y que en
los documentos citados se describian las mismas secuencias, donde los
anticuerpos también se unen a C5, concluy6 que aun cuando las cldusulas estaban
enfocadas a un uso y las secuencias no podian ser reivindicadas, dichas secuencias
del anticuerpo anti-C5 eran conocidas por lo gue no se cumplia con el requisito de
novedad.

Por sentencia de fecha 09 de abril del afio dos mil veintiséis, el TDPI
rechazé el recurso de apelacion y se confirma la sentencia apelada.

En contra de esta resolucion, no se interpuso recurso alguno.
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i (CL201801577) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA) 13/06/2018.
ii (201701585) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA) 16/06/2017 (equivalente a D4).



