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Registro de Expedientes

CAUSA

Número de Rol de TDPI : 001488-2021 Fecha de Recepción TDPI : 16-11-2021

Tipo de Expediente : Patente Tipo Contencioso : Oposición

N° de Solicitud : 201502755 N° de Registro :

Individualización

COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA SÓLIDA EN POLVO O LIOFILIZADO QUE COMPRENDE SULFATO DE
CEFTOLOZANO Y TAZOBACTAM SÓDICO; SOLUCIÓN INYECTABLE QUE LA COMPRENDE; Y PROCESO DE
PREPARACIÓN DE LA COMPOSICIÓN.

Documentos adjuntos
# Nombre Documento Descripción Fecha Carga Descarga
1 201502755 Resolución

Apelación.pdf
201502755 Resolución Apelación 16-11-2021 12:37 Descarga

2 201502755 Escrito
Apelación.pdf

201502755 Escrito Apelación 16-11-2021 12:37 Descarga

PARTES

Tipo Apelante

RUT Apelante 8668562-0

Nombre Apelante MERCK SHARP & DOHME CORP

País Nacionalidad ESTADOS UNIDOS

RUT Representante 8668562-0

Nombre Representante DANICA MARDESIC STUARDO

Nombre Abogado DANICA MARDESIC STUARDO

Email Abogado info@clarkemodet.cl

Nombre del Estudio Juridico CLARKE, MODET & CO CHILE SPA

Folio Consignación 741261

Fecha Consignación 07-10-2021

RUT Consignación 78773320-4

Nombre Consignación CLARKE, MODET & CO CHILE SPA

Tipo Apelado

RUT Apelado 7033630-8

https://portalexpedientes.tdpi.cl/ES/Uploader/GetFile?vs=1&hash=6zhUSxuQkl%2FyPkmp0YOK5cErTtjkgkxQDgGbig%2FQDA9I2UhbQ3KrSu46sbfWpccGHyikRgNehbQNwU7NKkO8ec%2Bz831LrHU5P8SHzrrE%2BMEChAn8URh7wI5KnlDDShzcUePFwJ8u14v57oQOyOiIOwENMLf0Wt7JV4hMmYrKUiqdEHOMQ8SMJhFd2uXgCa8ejerbxv3Gkerra63XR68jEA%3D%3D&td=1
https://portalexpedientes.tdpi.cl/ES/Uploader/GetFile?vs=1&hash=6zhUSxuQkl%2FyPkmp0YOK5cErTtjkgkxQDgGbig%2FQDA9I2UhbQ3KrSu46sbfWpccGHyikRgNehbSMxtRGTdRoN4k5XW8oe7MrlFfq6GwBjHw06rtuHekgptGvJiJDOIeMx7roCBXfPZzTVdHfCFK1jFDAWAkx1LMJw%2BEuNk4Dx0zsxoEPbLAX%2BtPyUtLqFz%2FFdfKk1V4rttE%3D&td=1


Nombre Apelado LABORATORIOS RECALCINE S.A

País Nacionalidad CHILE

RUT Representante 7033630-8

Nombre Representante RODRIGO ALBAGLI VENTURA

Nombre Abogado RODRIGO ALBAGLI VENTURA

Email Abogado ralbagli@az.cl

Nombre del Estudio Juridico ALBAGLI ZALIASNIK

EXPEDIENTES

Fecha 18-11-2021

Trámite Actuación

Descripción Tramite

Observación

N° de Oficio

Fecha 22-11-2021

Trámite Escrito

Descripción Se hace parte

Observación SE HACE PARTE

N° de Oficio

Documentos adjuntos

# Nombre Documento Descripción Fecha Carga Descarga
1 201502755 - Rol - 001488-

2021 Se hace parte TDPI.pdf
SE HACE PARTE 22-11-2021 16:57 Descarga

Fecha 26-11-2021

Trámite Resolución

Descripción Autos en relación

Observación CÓDIGO C/2021/002863: A LO PRINCIPAL: TENGASE PRESENTE; AL
PRIMER OTROSI: ESTESE A LO RESUELTO A CONTINUACION; AL
SEGUNDO OTROSI: TENGASE PRESENTE EN LA VISTA DE LA CAUSA;
AL TERCER OTROSI: TENGASE PRESENTE LA DELEGACION; AL
CUATRO OTROSI: POR ACOMPAÑADO.
AUTOS EN RELACION.

N° de Oficio

Documentos adjuntos

https://portalexpedientes.tdpi.cl/ES/Uploader/GetFile?vs=1&hash=6zhUSxuQkl%2FyPkmp0YOK5cErTtjkgkxQDgGbig%2FQDA9UgOX3TdfANxl8a4fKomtS6vMibk2nNAWeXC%2FEt0zCgNudCs2vmCkecCVOhePt29wqBGOWWlPJCHGbEq5f3hEpkKCWzigvLTqMMLNe9i5v0kPiW9CST41dEI3n1erjkN6ubv%2BilqkAzgWiQzLhEuWcJRvEMDj7KWzOai5weUUi%2F1VctzGDBhg6el0gPL4GKbbirt5OeagDBonsMVPMmiphyiwFLbUaQjtoqIDdROxdMLa4ygaTxeGh&td=3


# Nombre Documento Descripción Fecha Carga Descarga
1 1488-2021.pdf CÓDIGO C/2021/002863: A LO

PRINCIPAL: TENGASE PRESENTE;
AL PRIMER OTROSI: ESTESE A LO
RESUELTO A CONTINUACION; AL
SEGUNDO OTROSI: TENGASE
PRESENTE EN LA VISTA DE LA
CAUSA; AL TERCER OTROSI:
TENGASE PRESENTE LA
DELEGACION; AL CUATRO
OTROSI: POR ACOMPA

26-11-2021 09:19 Descarga

Fecha 24-03-2023

Trámite Escrito

Descripción Suspensión

Observación EN LO PRINCIPAL: SUSPENSIÓN LA VISTA DE LA CAUSA; PRIMER
OTROSÍ: ACOMPAÑA
COMPROBANTE DE LA TESORERIA

N° de Oficio

Documentos adjuntos

# Nombre Documento Descripción Fecha Carga Descarga
1 Rol- 001488-2021 201502755

ESCRITO SUSPENCIÓN LA
VISTA DE LA CAUSA.pdf

EN LO PRINCIPAL: SUSPENSIÓN
LA VISTA DE LA CAUSA; PRIMER
OTROSÍ: ACOMPAÑA
COMPROBANTE DE LA
TESORERIA

24-03-2023 11:01 Descarga

Fecha 28-03-2023

Trámite Resolución

Descripción Resolución con plantilla

Observación Código 10075: A lo principal: Como se pide a la suspensión de la vista de la
causa; al otrosí: Por acompañado comprobante de consignación.

N° de Oficio

Documentos adjuntos

# Nombre Documento Descripción Fecha Carga Descarga
1 1488-2021.pdf Código 10075: A lo principal: Como

se pide a la suspensión de la vista
de la causa; al otrosí: Por
acompañado comprobante de
consignación.

27-03-2023 11:58 Descarga

Fecha 03-04-2023

Trámite Escrito

Descripción Anuncio

Observación EN LO PRINCIPAL: SE ANUNCIA; OTROSÍ: SOLICITA
VIDEOCONFERENCIA PARA ALEGATO

N° de Oficio

https://portalexpedientes.tdpi.cl/ES/Uploader/GetFile?vs=1&hash=6zhUSxuQkl%2FyPkmp0YOK5cErTtjkgkxQDgGbig%2FQDA9UgOX3TdfANxl8a4fKomtS6vMibk2nNAWeXC%2FEt0zCgATxrKPnMTENARxaTQl%2BhPEbk%2Fc4q1evO1WwTOTHybeF5kyS0VfZzFJ298jZOEKvkRmRzYKQaVM7i5cy1PKnv5CuR2L9LWKNLw%3D%3D&td=3
https://portalexpedientes.tdpi.cl/ES/Uploader/GetFile?vs=1&hash=6zhUSxuQkl%2FyPkmp0YOK5cErTtjkgkxQDgGbig%2FQDA9UgOX3TdfANxl8a4fKomtS6vMibk2nNAV3Daw3k5CJlnXXE0aRpm6UGFA0YEmJV0GFVjXaRmk5oqS0qHNifnLcQaaasvaIEsqWg4yiONiodkSKSV8x7cdhc8xPNSTYIialyU%2Bd0j7aKhbmuHmM%2FmFk%2BO%2FA%2FfYZtewoxp6ZDjJw1VRWhR7UvcE0%2BRxU%2BqTw4e1ZL52I0TMOJZ2g4c48L0%2F6kG2TRUiqlhVA8AOmFvyqSU0FqRWMPl41Hdq5kLr6P1VTbz9UaK4hUA1CuEa5F3bUHc9qnmLnDYied58Kt6ReLA%3D%3D&td=3
https://portalexpedientes.tdpi.cl/ES/Uploader/GetFile?vs=1&hash=6zhUSxuQkl%2FyPkmp0YOK5cErTtjkgkxQDgGbig%2FQDA9UgOX3TdfANxl8a4fKomtS6vMibk2nNAV3Daw3k5CJlvUB2zEvsRS0jngydmlMy3aimO5TtezqohCqGBFGieGvkiKHMNXW1oRhWOqb6v9vycVp9Qecy1T0WAjaPR8FrVILg1Ln4sPLnQ%3D%3D&td=3


Documentos adjuntos

# Nombre Documento Descripción Fecha Carga Descarga
1 201502755 ESCRITO SE

ANUNCIA DANIELA.pdf
EN LO PRINCIPAL: SE ANUNCIA;
OTROSÍ: SOLICITA
VIDEOCONFERENCIA PARA
ALEGATO

03-04-2023 18:00 Descarga

Fecha 06-04-2023

Trámite Resolución

Descripción Resolución con plantilla

Observación Código 10248: A lo principal: Téngase por anunciado; al otrosí: Como se pide
a la solicitud de alegatos por videoconferencia.

N° de Oficio

Documentos adjuntos

# Nombre Documento Descripción Fecha Carga Descarga
1 1488-2021.pdf Código 10248: A lo principal:

Téngase por anunciado; al otrosí:
Como se pide a la solicitud de
alegatos por videoconferencia.

05-04-2023 13:48 Descarga

Fecha 06-04-2023

Trámite Actuación

Descripción Certificado

Observación ALEGÓ POR LA REVOCACIÓN LA ABOGADO DOÑA DANIELA MEZA
ORTIZ POR QUINCE MINUTOS MEDIANTE VIDEO CONFERENCIA EN LA
FORMA ESTABLECIDA EN EL AUTO ACORDADO DE ESTE TRIBUNAL DE
FECHA 24 DE MARZO DE 2020.

N° de Oficio

Fecha 06-04-2023

Trámite Actuación

Descripción Acuerdo

Observación EN ACUERDO ANTE LOS MINISTROS SR. JUAN CRISTOBAL GUZMAN
LAGOS, SR. ANDRES ALVAREZ PIÑONES Y SRA. PAMELA FITCH
ROSSEL (SALA I) TURNO SR. ALVAREZ P. RELATORA SRA. ANA MARIA
TRONCOSO VEAS

N° de Oficio

Fecha 06-04-2023

Trámite Resolución

Descripción Medida para mejor resolver

Observación Se cita a las partes a un comparendo de estilo para la designación del perito

N° de Oficio

https://portalexpedientes.tdpi.cl/ES/Uploader/GetFile?vs=1&hash=6zhUSxuQkl%2FyPkmp0YOK5cErTtjkgkxQDgGbig%2FQDA9UgOX3TdfANxl8a4fKomtS6vMibk2nNAV3Daw3k5CJliQzGuhflUaFa4Hut3P9qJV%2FTrVg7msKm2t3r2ON3tMFmkRSsJMu%2B8tiWMWAsaS8zsgpHL8XCL8N2RTrSpvYjYFP1Ee3kO6GtBW38dSK8lIKQ8kOtvrBZdoUN3tXyWlGHz3bvdUtTdHp5cGnGdReSX7eRKuXO016cPqfuG1X%2BpKz&td=3
https://portalexpedientes.tdpi.cl/ES/Uploader/GetFile?vs=1&hash=6zhUSxuQkl%2FyPkmp0YOK5cErTtjkgkxQDgGbig%2FQDA9UgOX3TdfANxl8a4fKomtS6vMibk2nNAV3Daw3k5CJlt%2F3fbsbzsZggo7Gy2ZM42RGyKuHo7Oy0XcyddBNeXbKV1MPyVs4LkkfSYMjmX7Yz5lz%2BRYFKple7ok3S7mM%2FjEXzZ9YzCrU0Q%3D%3D&td=3


Documentos adjuntos

# Nombre Documento Descripción Fecha Carga Descarga
1 CITA AUDIENCIA

DESIGNACION.pdf
Se cita a las partes a un comparendo
de estilo para la designación del
perito

06-04-2023 10:11 Descarga

Fecha 13-04-2023

Trámite Resolución

Descripción Medida para mejor resolver

Observación M.M.R. Designase Perito a Doña Vanessa Ziebrecht R., Químico
Farmacéutico

N° de Oficio

Documentos adjuntos

# Nombre Documento Descripción Fecha Carga Descarga
1 MMR 1488-2021 AAP VF.pdf M.M.R. Designase Perito a Doña

Vanessa Ziebrecht R., Químico
Farmacéutico

13-04-2023 10:30 Descarga

Fecha 18-04-2023

Trámite Escrito

Descripción Pago peritaje

Observación ACOMPAÑA COMPROBANTE DE DEPÓSITO DE ARANCEL PERICIAL

N° de Oficio

Documentos adjuntos

# Nombre Documento Descripción Fecha Carga Descarga
1 20230418 Escrito pago de

arancel pericial - TDPI
D732897.pdf

ACOMPAÑA COMPROBANTE DE
DEPÓSITO DE ARANCEL
PERICIAL

18-04-2023 10:40 Descarga

Fecha 19-04-2023

Trámite Resolución

Descripción Resolución con plantilla

Observación C/2023/010549 Por acompañado y agréguese a sus autos comprobante de
transferencia por concepto de honorario pericial

N° de Oficio

Documentos adjuntos

# Nombre Documento Descripción Fecha Carga Descarga
1 RESULEVE PAGO.pdf C/2023/010549 Por acompañado y

agréguese a sus autos comprobante
de transferencia por concepto de
honorario pericial

18-04-2023 14:37 Descarga

Fecha 20-04-2023

https://portalexpedientes.tdpi.cl/ES/Uploader/GetFile?vs=1&hash=6zhUSxuQkl%2FyPkmp0YOK5cErTtjkgkxQDgGbig%2FQDA9UgOX3TdfANxl8a4fKomtS6vMibk2nNAV3Daw3k5CJlg5EOew128Xu3g3lZwaWuj46Ej80JMNcaZIlCXvP6ijyFo5k5fPaGPNXWuOy4yc29NkBGWWcdXcjLHZJpS6eKmfSEZXV%2FhlSidahi4KbGUuqxsNu2p4cZbvBjlGxmR1m61DBRHQgVp42jK%2FiVWkqi3k%3D&td=3
https://portalexpedientes.tdpi.cl/ES/Uploader/GetFile?vs=1&hash=6zhUSxuQkl%2FyPkmp0YOK5cErTtjkgkxQDgGbig%2FQDA9UgOX3TdfANxl8a4fKomtS6vMibk2nNAV3Daw3k5CJlnGIgQQHPCr%2BtSuheoxfa%2Bbzg%2F0MawlSzkwlF%2BAoE30O1ZbVv3BQeBphDkRKACd0FYhRtG%2FE9Sr5GbyIxqHr3SxVefK5ERgAhPONMOlOOD%2FKnuEAL0WdPDEiXtskgiq5Rg%3D%3D&td=3
https://portalexpedientes.tdpi.cl/ES/Uploader/GetFile?vs=1&hash=6zhUSxuQkl%2FyPkmp0YOK5cErTtjkgkxQDgGbig%2FQDA9UgOX3TdfANxl8a4fKomtS6vMibk2nNAV3Daw3k5CJlg7lO4td1CEotut9dGr1lV6PSSuT4pPHxuvknlpHIjZ%2Bx1tejrWxTiqIjh1ayS8InB6xZAzXXZgicWFduqr8USgChWjRZ9V44vlunYp9aA%2FEhbks%2BERKgiW3x4PBaXgnIVzSu3YNi7KJKnOEQ6U7mrsf9HYJbVQgfCHnzFp9ahmdLz6t5T8xZc8Mjk%2FW4ttFd66f2gtyOO1refUDM3HuuFREH26NyceAFg%3D%3D&td=3
https://portalexpedientes.tdpi.cl/ES/Uploader/GetFile?vs=1&hash=6zhUSxuQkl%2FyPkmp0YOK5cErTtjkgkxQDgGbig%2FQDA9UgOX3TdfANxl8a4fKomtS6vMibk2nNAV3Daw3k5CJluD3cxjCWr31yyyNAGmaeagVmImBACwr8D4GjoNn99QorUn8sYiC1WEl90tFVRW2CGBxmm7uO9CYOIxdv4ILbHDkWhNjJqagPro%2BKvA2%2FStX&td=3


Trámite Resolución

Descripción Resolución con plantilla

Observación Juramento

N° de Oficio

Documentos adjuntos

# Nombre Documento Descripción Fecha Carga Descarga
1 Juramento Rol 1488-21

(F).pdf
Juramento 20-04-2023 11:12 Descarga

Fecha 20-04-2023

Trámite Resolución

Descripción Resolución con plantilla

Observación A sus autos juramento

N° de Oficio

Documentos adjuntos

# Nombre Documento Descripción Fecha Carga Descarga
1 RESUELVE

JURAMENTO.pdf
A sus autos juramento 20-04-2023 11:14 Descarga

Fecha 05-06-2023

Trámite Escrito

Descripción Presentación informe pericial

Observación Informe pericial

N° de Oficio

Documentos adjuntos

# Nombre Documento Descripción Fecha Carga Descarga
1 Informe Rol 1488-21 (Sol.

2755-15) F.pdf
Informe pericia 05-06-2023 08:43 Descarga

Fecha 05-06-2023

Trámite Resolución

Descripción Resolución con plantilla

Observación C/2023/011414 A sus autos el informe pericial. póngase en conocimiento de
la(s) parte(s).

N° de Oficio

Documentos adjuntos

# Nombre Documento Descripción Fecha Carga Descarga
1 NOTIFICA INFORME.pdf A sus autos el informe pericial.

póngase en conocimiento de la(s)
parte(s).

05-06-2023 08:45 Descarga

https://portalexpedientes.tdpi.cl/ES/Uploader/GetFile?vs=1&hash=6zhUSxuQkl%2FyPkmp0YOK5cErTtjkgkxQDgGbig%2FQDA9UgOX3TdfANxl8a4fKomtS6vMibk2nNAV3Daw3k5CJlmCjbyIC1lMrZQ3D6I6YxeRjKMWXF3Sy99Gtzefu01dLYPdl9%2BC4jmEJDZyW3PDSLlYKuY6fpsg4ZzELolTBNd%2Ff5TOcC4w8mBaLjn1DiR2TD7Rh7xQswLVV8RHNLvNSitHDljJuRWmP&td=3
https://portalexpedientes.tdpi.cl/ES/Uploader/GetFile?vs=1&hash=6zhUSxuQkl%2FyPkmp0YOK5cErTtjkgkxQDgGbig%2FQDA9UgOX3TdfANxl8a4fKomtS6vMibk2nNAV3Daw3k5CJlswAWE%2B3SzquPO7jo8g5xMFPrj6WCOyDNGWB1dV8abi4C%2FgXhVAK%2BZp7Zof1j%2F3f5xHQGkCV6CeZD%2FGorPQr440W6fVOQMOW9HMMuEnVEhaN1venSqc6NehZpFqa1dGmMQ%3D%3D&td=3
https://portalexpedientes.tdpi.cl/ES/Uploader/GetFile?vs=1&hash=6zhUSxuQkl%2FyPkmp0YOK5cErTtjkgkxQDgGbig%2FQDA9UgOX3TdfANxl8a4fKomtS6vMibk2nNAXjPBMlCj8QtjgaP4SzkOn8NGqvjL7GwQ2t9oPmDA88BMP3pT9cLWewoDk21DjZQrJ8Txqu7W7TjC1BneRwb3XP%2BTZL6HZW2QUCMcjy83zyg7S%2Fgbb0OA4bZaPw%2FbTOGlCs8EO1ljANEdKg5w6y0SQgANlnXXVSFkcA9Ui7WY6MCVgYVDgos6YB&td=3
https://portalexpedientes.tdpi.cl/ES/Uploader/GetFile?vs=1&hash=6zhUSxuQkl%2FyPkmp0YOK5cErTtjkgkxQDgGbig%2FQDA9UgOX3TdfANxl8a4fKomtS6vMibk2nNAXjPBMlCj8QtkzQ8bHg6DZQa3OUrKc1xb67X2tPxAvAHM0EhLUV3ILJFxknAxLpcwWa4M%2BbebTxE5uM09gLhlDVdo3uZZyz%2FHeNT%2F5%2FEoimqZvj13MvM%2FmI37P%2BJ5LfAss%3D&td=3


Fecha 06-06-2023

Trámite Resolución

Descripción Resolución con plantilla

Observación Se fija audiencia pericial pública, a través de video conferencia

N° de Oficio

Documentos adjuntos

# Nombre Documento Descripción Fecha Carga Descarga
1 FIJA AUDIENCIA 1488.pdf Se fija audiencia pericial pública, a

través de video conferencia
05-06-2023 11:35 Descarga

Fecha 09-06-2023

Trámite Escrito

Descripción Contesta informe pericial

Observación EN LO PRINCIPAL: CONTESTA INFORME PERICIAL; PRIMER OTROSÍ:
SOLICITA MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER; SEGUNDO OTROSÍ:
ACOMPAÑA DOCUMENTO.

N° de Oficio

Documentos adjuntos

# Nombre Documento Descripción Fecha Carga Descarga
1 201502755 Contesta informe

pericial con documento.pdf
EN LO PRINCIPAL: CONTESTA
INFORME PERICIAL; PRIMER
OTROSÍ: SOLICITA MEDIDA PARA
MEJOR RESOLVER; SEGUNDO
OTROSÍ: ACOMPAÑA
DOCUMENTO.

09-06-2023 16:28 Descarga

Fecha 12-06-2023

Trámite Resolución

Descripción Resolución con plantilla

Observación EN LO PRINCIPAL: Téngase presente observaciones al informe pericial. EN
EL PRIMER Y SEGUNDO OTROSÍ: Atendido el estado de la causa, no ha
lugar.

N° de Oficio

Documentos adjuntos

# Nombre Documento Descripción Fecha Carga Descarga
1 OBS INF PTOS Y NUEVO

IP.pdf
R 12-06-2023 08:13 Descarga

Fecha 27-06-2023

Trámite Resolución

Descripción Otros

https://portalexpedientes.tdpi.cl/ES/Uploader/GetFile?vs=1&hash=6zhUSxuQkl%2FyPkmp0YOK5cErTtjkgkxQDgGbig%2FQDA9UgOX3TdfANxl8a4fKomtS6vMibk2nNAXjPBMlCj8QttDHKv%2BafxMLUKht8XvjDFkN5BtqtzEU2vrntB34VSQHTYXIM5CBc69EzSJlfWO6CF%2FCRpFuTOlvVGEei%2Bfhqu7qAzzXNku0289dtAqFHWNZMlI1LTiQCbzJBh6Atg3Glg%3D%3D&td=3
https://portalexpedientes.tdpi.cl/ES/Uploader/GetFile?vs=1&hash=6zhUSxuQkl%2FyPkmp0YOK5cErTtjkgkxQDgGbig%2FQDA9UgOX3TdfANxl8a4fKomtS6vMibk2nNAXjPBMlCj8QtroCKrVi6W8P88gOEpsGB3g4ugNMIKDHoNLBCT3SeL9ayiCUhkYxPH%2F9liCmAV6lo5d8%2BtHsPUVp4%2F46yYY4sUMP9GldMWtcondeaehGKR7OpagSE%2BauXrWr7S2bZpvZ6mCh7uE1kiM0Jf9isrTcVqfjZacIPeJYHTj4oVKnCWVymCPlJRtu%2BxUqryu0P%2BizKOcNIOlf6EVJ&td=3
https://portalexpedientes.tdpi.cl/ES/Uploader/GetFile?vs=1&hash=6zhUSxuQkl%2FyPkmp0YOK5cErTtjkgkxQDgGbig%2FQDA9UgOX3TdfANxl8a4fKomtS6vMibk2nNAXjPBMlCj8Qtt2xHULlZ7YT0jVZ1u1MgFGzwNra98XfxkNI24uHBc8rVp5IcmjoNsO4ZRnz21C1jyXF78JkGMhDr74ADOhywshRaEmMaMDoFoS5qGypfNhAjNitxbuMqwu7Q9s6MWxpbUcJv%2BEiL5EV&td=3


Observación Con la cuenta pública, se tiene por evacuado el informe pericial; Procédase al
pago de los honorarios periciales. Rija el estado de acuerdo.

N° de Oficio

Documentos adjuntos

# Nombre Documento Descripción Fecha Carga Descarga
1 AUDIENCIA - PAGO-

ACUERDO VZ.pdf
Con la cuenta pública, se tiene por
evacuado el informe pericial;
Procédase al pago de los honorarios
periciales. Rija el estado de acuerdo.

20-06-2023 16:18 Descarga

Fecha 22-06-2023

Trámite Escrito

Descripción Delegaciones

Observación EN LO PRINCIPAL: DELEGA PODER; PRIMER OTROSÍ: ACREDITA
PERSONERÍA; SEGUNDO OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS

N° de Oficio

Documentos adjuntos

# Nombre Documento Descripción Fecha Carga Descarga
1 DELEGA A PAULINA

201502755.pdf
EN LO PRINCIPAL: DELEGA
PODER; PRIMER OTROSÍ:
ACREDITA PERSONERÍA;
SEGUNDO OTROSÍ: ACOMPAÑA
DOCUMENTOS

22-06-2023 11:28 Descarga

Fecha 22-06-2023

Trámite Escrito

Descripción Anuncio

Observación SE ANUNCIA AUDIENCIA PERICIAL PUBLICA

N° de Oficio

Documentos adjuntos

# Nombre Documento Descripción Fecha Carga Descarga
1 ESCRITO SE ANUNCIA

AUDIENCIA PERICIAL
PUBLICA 201502755.pdf

anuncia audiencia pericial publica 22-06-2023 12:04 Descarga

Fecha 27-06-2023

Trámite Resolución

Descripción Resolución con plantilla

Observación Escrito C/2023/011642: Como se pide a la solicitud de comparecencia por
video conferencia de Paulina Maturana Ortega y téngase presente los datos
de contacto.

N° de Oficio

Documentos adjuntos

https://portalexpedientes.tdpi.cl/ES/Uploader/GetFile?vs=1&hash=6zhUSxuQkl%2FyPkmp0YOK5cErTtjkgkxQDgGbig%2FQDA9UgOX3TdfANxl8a4fKomtS6vMibk2nNAXjPBMlCj8QtlwEWTECKlK7QB3jioR3nd2UDT1sFNwmJRana2zClmss1bvR17KaqKfjk1Jzuh2ElYnkMFf9HYROSbkoM%2Ff0a0%2FVBa%2FFU1xO0bwkBUdwOCKhNrrVQ23e8OfpTvJFZnL3mR%2F6u7RbaLHkqZjLfSlBWpo%3D&td=3
https://portalexpedientes.tdpi.cl/ES/Uploader/GetFile?vs=1&hash=6zhUSxuQkl%2FyPkmp0YOK5cErTtjkgkxQDgGbig%2FQDA9UgOX3TdfANxl8a4fKomtS6vMibk2nNAXjPBMlCj8QttDWBQwt96d72lrEpKMngSiyE715H6rq7xKFANCm8kgR5bFqwjYNzEMVsq%2B1kGM2dffiXvTU2IyWjvD4oXVlHcO4YrKu%2BNSmgfgzjGVrRHmiVUz2MH22pjSoncvhBL1w%2FKXfvcPpbh8kuIigYdqZolo%3D&td=3
https://portalexpedientes.tdpi.cl/ES/Uploader/GetFile?vs=1&hash=6zhUSxuQkl%2FyPkmp0YOK5cErTtjkgkxQDgGbig%2FQDA9UgOX3TdfANxl8a4fKomtS6vMibk2nNAXjPBMlCj8QtlnxKmmZRPezmFs5E%2BwRVyEGUheB5%2Bb2ye27Xd8LKzRc7LNn%2F4zPp96vDwMkM84XnLfbf7%2BbcRd0Ayel1hLveIhP%2Fe6XqdKepKMvDFp9vGw6Q0s9fHzfOF0M1enJRSpFOjb3%2Fiato7RkmwmqEGmYmFNPB3Ap7Pa2WSfvNpS271SLmJbxrouAEUG%2BiFPFtpYZKy4eXJ5NzlQi5HqkhhpWBeUoJD1aSEKqvA%3D%3D&td=3


# Nombre Documento Descripción Fecha Carga Descarga
1 1488-2021.pdf RESOLUCION 23-06-2023 08:09 Descarga

Fecha 27-06-2023

Trámite Actuación

Descripción Certificado

Observación Se deja constancia de la participación de la abogada Paulina Matutana
Ortega, en representación de MERCK SHARP & DOHME CORP

N° de Oficio

Fecha 27-06-2023

Trámite Actuación

Descripción Acuerdo

Observación EN ACUERDO ANTE LOS MINISTROS SR. JUAN CRISTOBAL GUZMAN
LAGOS, SR. ANDRES ALVAREZ PIÑONES Y SRA. PAMELA FITCH
ROSSEL (SALA I) TURNO SR. ALVAREZ P.

N° de Oficio

Fecha 27-06-2023

Trámite Actuación

Descripción Certificado

Observación Se deja constancia que siendo las 09:00 horas se dio inicio a la audiencia en
la que la sra. Vanessa Ziebretch R. Dio cuenta a la sala de ministros, del
informe pericial emitido en estos autos. Se deja constancia que la audiencia
concluyó a las 09.20 am.

N° de Oficio

Fecha 27-06-2023

Trámite Actuación

Descripción Certificado

Observación Se deja constancia que la audiencia se realizó mediante video conferencia en
la forma establecida en el auto acordado de este tribunal de fecha 24 de
marzo de 2020.

N° de Oficio

Fecha 25-07-2023

Trámite Resolución

Descripción Sentencia

Observación SENTENCIA CONFIRMATORIA

N° de Oficio

Documentos adjuntos

https://portalexpedientes.tdpi.cl/ES/Uploader/GetFile?vs=1&hash=6zhUSxuQkl%2FyPkmp0YOK5cErTtjkgkxQDgGbig%2FQDA9UgOX3TdfANxl8a4fKomtS6vMibk2nNAXjPBMlCj8QtgwRvXGNxQ0CfmLcOFLMFzHKLDWQkVvfSPz1sBlP6IJn8HxKZh5jUDfW7k0VWrhusjbOEBz0tuW6bOVlq8OB2QpnEWVUgAZGyg%3D%3D&td=3


# Nombre Documento Descripción Fecha Carga Descarga
1 FALLO ROL 1488 - 2021.pdf SENTENCIA CONFIRMATORIA 25-07-2023 13:13 Descarga

Fecha 10-08-2023

Trámite Escrito

Descripción Casación

Observación RECURSO: CASACIÓN EN EL FONDO

N° de Oficio

Documentos adjuntos

# Nombre Documento Descripción Fecha Carga Descarga
1 Recurso de Casación en el

fondo Patente Merck
201502755 versión 2 con
documentos.pdf

RECURSO: CASACIÓN EN EL
FONDO

10-08-2023 16:45 Descarga

Fecha 11-08-2023

Trámite Resolución

Descripción Resolución con plantilla

Observación Código 12534: Dese cuenta en sala del recurso de casación en el fondo.

N° de Oficio

Documentos adjuntos

# Nombre Documento Descripción Fecha Carga Descarga
1 1488-2021.pdf Código 12534: Dese cuenta en sala

del recurso de casación en el fondo.
11-08-2023 07:51 Descarga

Fecha 16-08-2023

Trámite Resolución

Descripción Por interpuesto recurso de casación

Observación Por interpuesto recurso de casación en el fondo.

N° de Oficio

Documentos adjuntos

# Nombre Documento Descripción Fecha Carga Descarga
1 1488-2021.pdf Por interpuesto recurso de casación

en el fondo.
16-08-2023 07:54 Descarga

https://portalexpedientes.tdpi.cl/ES/Uploader/GetFile?vs=1&hash=6zhUSxuQkl%2FyPkmp0YOK5cErTtjkgkxQDgGbig%2FQDA9UgOX3TdfANxl8a4fKomtS6vMibk2nNAXjPBMlCj8Qti1sjVbU7Q%2FdPRbI5uTdyOEasJMSTMNBw7kHOmtEwZ4RmWnSsguIyN5uOcyblVB%2BWISHL%2F68pHK78Dng58aZ2hOvU8dnzW9teknKa5iBdXRshQd2XeO1qjFfIcNiqkdGJPUD1I7QtGiY&td=3
https://portalexpedientes.tdpi.cl/ES/Uploader/GetFile?vs=1&hash=6zhUSxuQkl%2FyPkmp0YOK5cErTtjkgkxQDgGbig%2FQDA9UgOX3TdfANxl8a4fKomtS6vMibk2nNAXX1LbEGK8UEHDok1%2FVj34XXEyNyBEM9wiCmGpeancVfNK40fWDRdfRBGLmxhVQyAbXKplhSJd3luPsODh%2FkhS%2FW3eKokD68WwXDi8PNTjLOQ2tuDYzHEcdZtpqOu4LF8aGMyTK9Oqz%2BEekt9gtPiixQYc0nZi9wNVn08sihAIhZyZaqU24%2FUmXXnOYh8bPsAEkOEL6p6zcn6eSJ%2FpzBXk%2F3U2oFzzONs1xTAzvezerSlsJYWxBmzeHckfCEJRqTUKwEVhSHaMTKV3i2fgr5BnvB4NanBpjV0D3mZFCaEAevQ%3D%3D&td=3
https://portalexpedientes.tdpi.cl/ES/Uploader/GetFile?vs=1&hash=6zhUSxuQkl%2FyPkmp0YOK5cErTtjkgkxQDgGbig%2FQDA9UgOX3TdfANxl8a4fKomtS6vMibk2nNAXX1LbEGK8UEDoQSjwqpfXXOeQ%2BC7VMViRITchLi%2BvnSu1kjzOKImoj96exrXSpeAmLE0IG%2FN%2BsnSlhBARrclZMSGRG4ilMmhharmjz5JIcig%3D%3D&td=3
https://portalexpedientes.tdpi.cl/ES/Uploader/GetFile?vs=1&hash=6zhUSxuQkl%2FyPkmp0YOK5cErTtjkgkxQDgGbig%2FQDA9UgOX3TdfANxl8a4fKomtS6vMibk2nNAXX1LbEGK8UEAnTvA%2FW1GdUZpEK%2BXwGWnX90eb9kthmR7cw68KvdUMzWSPvpD6EhBdI%2FWQxxb5FQPdJWsUw9CQxnChL7UVFeL6mxbuo27BFkg%3D%3D&td=3


  

Confidencial 

Av. Apoquindo N° 3669, 
Of 901, Piso 9, 7550190,  
Las Condes, Chile 
T (+56) 22433 68 30 
F (+56) 22433 68 31 

  

Rol : 001488-2021 
 
Solicitud N°   : 201502755 
 
 
EN LO PRINCIPAL: SE HACE PARTE; PRIMER OTROSÍ: SOLICITA ALEGATOS; SEGUNDO 

OTROSÍ: SE ORDENE INFORME PERICIAL; TERCER OTROSÍ: DELEGA PODER; CUARTO 

OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS. 

H.T.P.I 
 
 

DANICA MARDESIC STUARDO, Abogado, patente al día de la Ilustre municipalidad de 

Santiago, en representación de MERCK SHARP & DOHME CORP., ambos domiciliados para 

estos efectos en calle Av. Apoquindo 3669 Of. 901, Piso 9, Las Condes, Santiago, Chile, en los 

antecedentes sobre la solicitud de patente Nº 201502755, Rol TDPI N° 001488-2021, ANTE EL 

HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, COMPAREZCO Y EXPONGO: 

 
Que, para todos los efectos legales, vengo en hacerme parte en el presente recurso de apelación. 

 

POR TANTO; 
 
 
A ESTE HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPETUOSAMENTE 

PIDO; se sirva tenerme como parte en el presente recurso. 
 
 
PRIMER OTROSÍ: Al H.T.P.I. PIDO que, atendida la complejidad de la materia y la relevancia 

que tiene la resolución impugnada en autos para este proceso y para mi representado, se sirva 

disponer la recepción de alegatos por esta parte, disponiendo al efecto que la presente causa sea 

traída en autos en relación. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Al HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, vengo 

en solicitar, que, de acuerdo con el punto 1.2 del auto acordado del Honorable Tribunal de 

Propiedad Industrial de fecha 21 de junio de 2011, se ordene nuevo informe pericial dada la 

complejidad de la materia en autos se discute. 

 

TERCER OTROSÍ: Al H.T.P.I. indico que, vengo en delegar poder con que actúo en estos autos 

para todos los efectos legales a que hubiese lugar, en los abogados habilitados para el ejercicio 

de la profesión Don SAMUEL HAMMER ROJAS, cédula de identidad N° 17.699.096-1; a Don 

DIEGO ACUÑA DOMÍNGUEZ, Cédula de identidad N° 10.327.121-5 y doña DANIELA MEZA 

ORTIZ, Cédula de identidad N° 16.693.043-K con mis mismas facultades y con mi mismo 

domicilio, quienes firman en señal de aceptación. 
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POR TANTO, 

 
 
A ESTE HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPETUOSAMENTE 

PIDO: Tener presente la delegación de poderes para todos los efectos legales a que hubiere 

lugar. 

 
 
CUARTO OTROSÍ: Al HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Vengo 

en acompañar los siguientes documentos: 

 

1. Copia de cédulas de identidad que acreditan la calidad de abogados y abogada 

habilitados (a) para el ejercicio de la profesión. 

2. Copia de documento de delegación general de poderes, debidamente enrolado ante el 

Instituto Nacional de Propiedad Industrial, bajo el número de custodia 141.142. 

3. Copia de poder donde consta la personería para actuar en representación de MERCK 

SHARP & DOHME CORP., debidamente enrolado ante el Instituto Nacional de 

Propiedad Industrial, bajo los números de custodia 143194. 

 

POR TANTO, 
 
 
A ESTE HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPETUOSAMENTE 

PIDO: Tener por acompañado los documentos para todos los efectos legales a que hubiere 

lugar. 
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Santiago, veintiséis de noviembre del año dos mil veintiuno. 
 
PROVEYENDO ESCRITO DE FECHA 25-11-2021 CON EL CÓDIGO C/2021/002863: A 
LO PRINCIPAL: TENGASE PRESENTE; AL PRIMER OTROSI: ESTESE A LO 
RESUELTO A CONTINUACION; AL SEGUNDO OTROSI: TENGASE PRESENTE EN LA 
VISTA DE LA CAUSA; AL TERCER OTROSI: TENGASE PRESENTE LA DELEGACION 
EN FAVOR DE LOS ABOGADOS SAMUEL HAMMER ROJAS,  Don DIEGO ACUÑA 
DOMÍNGUEZ, y doña DANIELA MEZA ORTIZ; AL CUATRO OTROSI: POR 
ACOMPAÑADO. 
AUTOS EN RELACION. 
 
Rol: 1488-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
proveído por el presidente del Tribunal de propiedad industrial Sr. Juan Cristobal 
Guzman Lagos. 
 
 
NOTIFICADA POR EL ESTADO DIARIO CON ESTA FECHA 
 
 
mef 
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PATENTE DE INVENCIÓN. 

 

ROL TPI : 001488-2021 

SOLICITUD No : 201502755 

SALA : 1° SALA 

LUGAR : 17° 

 

FECHA : 28 de marzo de 2023 

RELATORA : Sra. Paulina Flores Prenafeta. 

 
 

EN LO PRINCIPAL: SUSPENSIÓN LA VISTA DE LA CAUSA; PRIMER OTROSÍ: ACOMPAÑA 
 

COMPROBANTE DE LA TESORERIA. 

 

 
HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

 

 

DANICA MARDESIC STUARDO, Abogada, en representación de MERCK SHARP & DOHME 

CORP.., ambos domiciliados para estos efectos en Av. Apoquindo No 3669, of. 901, piso 9, Las 

Condes, Santiago, en los autos sobre Solicitud de Patente de Invención N.º 

201502755, Rol de ingreso N.º 001488-2021, al Honorable Tribunal De Propiedad 

Industrial respetuosamente digo: 

 

 

Por el presente acto, vengo en solicitar se sirva suspender la vista de la presente causa, fijada 

 en la tabla de la Primera sala, en el lugar No 17 para día 28 de marzo del 2023. 

 

Asimismo, para tales efectos sírvase el Honorable Tribunal constatar el pago del 

correspondiente derecho según aparece en el otrosí de esta presentación. 

POR TANTO, 

 

A ESTE HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, RESPETUOSAMENTE 
 

PIDO, se sirva suspender la vista de la causa señalada. 

 

 

 

OTROSI: Al HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, vengo en 
 

acompañar el siguiente documento: 

 

- Comprobante de suspensión obtenido desde la Tesorería General de la República, folio No 

27003629.  

 

 
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 



24/3/23, 10:47 Comprobante Pago

https://www.tesoreria.cl/portal/comprobantePago/goListaPagos.do 1/1

COMPROBANTE DE
TRANSACCION

RUT 78.773.320-4
Formulario 698
Folio 27003629
Vencimiento 24-03-2023
Moneda de Pago CLP
Total Pagado 15.612
Fecha Pago 24-03-2023 10:44:46
Institución Recaudadora SCOTIABANK
Identificador de Transacción 02934615 - 43000896

No válido para pago en
Instituciones Recaudadoras

null

 



 

 

 

Santiago, veintiocho de marzo del año dos mil veintitrés. 
 
A la presentación de fecha 24-03-2023: Código 10075: A lo principal: Como se pide 
a la suspensión de la vista de la causa; al otrosí: Por acompañado comprobante de 
consignación.   
 
ROL TDPI Nº 1488 -2021                                                                           
 
 
 
Proveído por el Presidente (S) de la Primera Sala del Tribunal de Propiedad Industrial 
Sr. Juan Cristóbal Guzmán Lagos. 
 
 
NOTIFICADA POR EL ESTADO DIARIO CON ESTA FECHA 
 
 
MTG 
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Confidencial 

2015/4580 

N° DE ROL  : 001488-2021 

SOLICITUD  : 201502755 

SALA   : 1° SALA 

LUGAR  : 1° 

FECHA  : 06 de abril de 2023 

RELATORA  : Sra. Gloria Cervantes Gomez 

RELATORA              : Sra. Ana Maria Troncoso Veas 

EN LO PRINCIPAL: SE ANUNCIA; OTROSÍ: SOLICITA VIDEOCONFERENCIA PARA 

ALEGATO. 

HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

DANIELA CAROLINA MEZA ORTIZ, Abogado, en representación de MERK SHARP & 

DOHME CORP, ambos domiciliados para estos efectos en Av. Apoquindo N° 3669, of. 901, 

piso 9 Las Condes, Santiago, en los autos sobre recurso de la Solicitud de Patente de 

Invención N.º 201502755, Rol de Ingreso N.001488 -2021, ANTE EL HONORABLE 

TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, COMPAREZCO Y EXPONGO: 

Que en este acto vengo en solicitar se me tenga por anunciado para efectos de alegar por 

la solicitud de revocación de la sentencia en la vista de la presente causa, incorporada en 

Tabla de la Primera Sala en el lugar N.º 1°, el tiempo de alegato será de 15 minutos 

Asimismo, solicito en el otrosí de esta presentación, Videoconferencia para llevar a cabo el 

alegato de la causa de autos indicando mi correo electrónico dmeza@clarkemodet.com y mi 

número de celular +56985650124. 

POR TANTO, 

AL T.P.I. PIDO se sirva tenerme por anunciado para la vista de la causa señalada y en los 

términos expuestos. 

OTROSÍ: AL HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL PIDO A UD: Se 

solicita se tenga presente videoconferencia para la causa de autos Rol N ° 001488-2021, 

por la solicitud de Patente de Invención N ° 201502755,  

 

 

mailto:iberguecio@ibconsultoralegal.cl


 
 
 

 

Santiago, seis de abril del año dos mil veintitrés 

 

VISTOS: 

Que, atendido el mérito de autos, como medida para mejor resolver, 

procede decretar un informe pericial, para cuyo efecto se cita a las 

partes a un comparendo de estilo para la designación del perito, el 

que se llevará a efecto el día trece de abril del presente, a las 10:15 

hrs, por video conferencia en el oficio de la Secretaría del Tribunal, 

ante el Ministro Sr. Andrés Alvarez Piñones, especialmente 

comisionado al efecto. 

Rol TDPI Nº 001488-2021 

 

Dictada por los Ministros Sr. Juan Cristóbal Guzmán Lagos, Ministro 

Sr. Andrés Álvarez Piñones y la Ministra Sra. Pamela Fitch Rossel.  

Se certifica que la Ministra Sra. Pamela Fitch Rossel, no firma pese a 

haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por problemas de 

carácter técnico en la firma digital.   

RESOLUCION ANOTADA EN EL ESTADO DIARIO CON ESTA FECHA 

 

  

 

This document is digitally signed

Signer: JUAN CRISTOBAL GUZMAN LAGOS
Date: jue, abr 6, 2023 11:26:41 CLT
Location: PUNE

This document is digitally signed

Signer: ANDRES EDUARDO ALVAREZ
PINONES
Date: jue, abr 6, 2023 11:29:50 CLT
Location: PUNE

This document is digitally signed

Signer: Ana Maria Troncoso Veas
Date: jue, abr 6, 2023 14:51:31 CLT
Location: PUNE



 

 

 

Santiago, seis de abril del año dos mil veintitrés. 
 
A la presentación de fecha 03-04-2023 Código 10248: A lo principal: Téngase por 
anunciado; al otrosí: Como se pide a la solicitud de alegatos por videoconferencia. 
 
ROL TDPI Nº 1488-2021                                                                           
 
 
Proveído por el Presidente (S) de la Primera Sala del Tribunal de Propiedad Industrial 
Sr. Juan Cristóbal Guzmán Lagos. 
 
 
NOTIFICADA POR EL ESTADO DIARIO CON ESTA FECHA 
 
 
MTG 
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Santiago, trece de abril del año dos mil veintitrés. 

 

VISTOS:  

Que, en autos se ha presentado la solicitud de patente de 

invención N° 201502755, Rol TDPI N° 001488-2021, para proteger 

“COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA SÓLIDA EN POLVO O LIOFILIZADO 

QUE COMPRENDE SULFATO DE CEFTOLOZANO Y TAZOBACTAM 

SÓDICO; SOLUCIÓN INYECTABLE QUE LA COMPRENDE; Y PROCESO DE 

PREPARACIÓN DE LA COMPOSICIÓN.”, cuyo solicitante es MERCK 

SHARP & DOHME CORP. 

Que, con fecha dieciséis de septiembre del dos mil veintiuno se 

notificó sentencia definitiva que rechazar la oposición y rechaza la 

solicitud de patente.  

Que, con fecha ocho de octubre del dos mil veintiuno, el 

peticionario presenta recurso de apelación.  

Que, con fecha veintiséis de noviembre del mismo año, se trajeron 

los autos en relación.  

Que, como medida para mejor resolver, se estimó necesario 

requerir un informe pericial, para cuyo efecto se citó a las partes a un 

comparendo de estilo para la designación del mismo, se fijó audiencia 

para el día trece de abril del año dos mil veintitrés. 

Que, consta en autos, que se llevó a efecto con esta fecha la 

audiencia de estilo para la designación pericial Ante la ausencia del 

representante de MERCK SHARP & DOHME CORP y de LABORATORIOS 

RECALCINE S.A se debe presumir la falta de acuerdo de las partes sobre 

la persona que debe periciar la causa y corresponderá al Tribunal tal 

designación. 

SE RESUELVE:  



PRIMERO: Como medida para mejor resolver requiérase informe 

pericial sobre los siguientes puntos:  

1. Ilustrar al Tribunal sobre la invención que se busca proteger, 

considerando siempre el último pliego de reivindicaciones 

válidamente presentado en autos. Desde los antecedentes que 

existen en la Memoria Descriptiva, determinar cuál era el problema 

técnico que se buscaba resolver. 

2. Ilustrar al Tribunal sobre cuáles son las características especiales -

en el evento de tenerlas- que posee la invención presentada a 

patentamiento respecto del estado del arte conocido, especialmente 

D1, D2 y D3 y los demás antecedentes invocados en autos que sean 

relevantes. 

3. Explicar al Tribunal, en que consisten las impurezas, en especial el 

compuesto de Formula III, al liofilizar una solución que comprende 

tanto sulfato de ceftolozano como tazobactam. 

4. Explicar al Tribunal cuales son las etapas que comprende la solicitud 

de patente que eventualmente o no permitirían reducir las 

impurezas del compuesto farmacéutico reivindicado.  

5. Si, teniendo presente la conclusión de los puntos anteriores y el 

análisis de lo divulgado en el arte previo, la solicitud de invención, a 

su juicio, posee o no nivel inventivo, explicando cómo y por qué 

llega a esa conclusión. 

 

 SEGUNDO: El informe pericial tendrá el siguiente contenido 

mínimo:  

a. El nombre, apellido, profesión, nacionalidad, domicilio y Cédula 

Nacional de Identidad del perito;  

b. La descripción de la situación o estado de los hechos, sobre los que 

se hizo el peritaje;  

c. La exposición detallada de lo que se ha comprobado en relación al 

encargo;  



d. La motivación o fundamentación del examen técnico;  

e. La indicación de los criterios científicos o técnicos y las reglas de los 

que se sirvieron para hacer el examen;  

f. Conclusiones, las mismas que deberán ser claras, detalladas y 

fundamentadas en la interpretación de los hallazgos obtenidos, teniendo 

la precaución de no presentar ambigüedades que den lugar a diversas 

interpretaciones; y,  

g. Lugar, fecha y firma.  

TERCERO: Designase perito a don Vanesa Ziebrecht Rabaglio, 

química farmacéutica, quien tendrá el plazo de 30 días corridos para 

evacuar su encargo, a contar de la fecha en que acepte el cargo. Se 

aplicarán al perito las inhabilidades legales y las establecidas en el 

artículo 413 del Código de Procedimiento Civil.  

CUARTO: Fíjense como honorarios periciales la suma de $ 

663.000. El pago del honorario se deberá efectuar mediante depósito o 

transferencia electrónica en la cuenta corriente Nº 900.360-6 del Banco 

Estado, a nombre de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor 

Tamaño, RUT Nº 60.701.000-5, debiendo informar del hecho a través 

de la presentación de un escrito en el expediente respectivo o por vía 

electrónica a la Secretaria Abogado del Tribunal al correo 

maraya@tdpi.cl.  

QUINTO: El pago de los honorarios periciales será de cargo de la 

parte apelante. Si dentro de los plazos designados no cumple con la 

obligación de pago, quedará sin efecto la presente resolución, 

procediéndose a resolver sin más trámite.  

SEXTO: Recibido el pago por la Sra. Secretaria Abogado del 

Tribunal, se notificará al perito designado. En el acto de la notificación 

se le hará presente que además de su informe, deberá absolver las 

consultas que pudieren efectuar los señores Ministros integrantes del 

Acuerdo de autos, en audiencia a efectuar especialmente al efecto.  

SÉPTIMO: Suspéndase, entretanto, el estado de acuerdo. 

mailto:maraya@tdpi.cl


  Rol TDPI N° 001488-2021. 

 

Pronunciada por los Ministros Sr. Juan Cristóbal Guzmán Lagos, Sr. 

Andrés Álvarez Piñones y Sra. Pamela Fitch Rossel. 

ANOTADA EN EL ESTADO DIARIO CON ESTA FECHA 
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Av. Apoquindo N° 3669, 
Of 901, Piso 9, 7550190,  
Las Condes, Chile 
T (+56) 22433 68 30 
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Fernando Caqueo - 2015/4580                
clarkemodet.com 

 

Rol N°        : 001488-2021 

SOLICITUD N° : 201502755  

 

 

ACOMPAÑA COMPROBANTE DE DEPÓSITO DE ARANCEL PERICIAL 

 

H.T.P.I. 

 

DANICA MARDESIC STUARDO, Abogado, en representación de MERCK SHARP & 

DOHME CORP., ambos domiciliados para estos efectos en Avda. Apoquindo N° 3669, 

Oficina 901, Piso 9, comuna de Las Condes, en la solicitud de patente de invención Nº 

201502755 Rol N° 001488-2021, a Ud. respetuosamente digo: 

 

En este acto vengo en acompañar comprobante de depósito N° 

20230417141058924000 efectuado con fecha 18 de abril de 2023, en la cuenta 

corriente Nº 900.360-6 del Banco Estado, a nombre de Subsecretaría de Economía y 

Empresas de Menor Tamaño, por el arancel pericial correspondiente a $663.000 

(Seiscientos sesenta y tres mil). 

 

POR TANTO 

 

A UD. RESPETUOSAMENTE PIDO, Sírvase tener por consignada dicha cantidad para 

todos los efectos legales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAGADOR

RUT
78.773.320-4

Nombre
Clarke Modet Y C Chile Spa

Convenio
001 - Proveedores Clarke
Modet Y Cia Chile

Nombre nómina
180423 Honorarios Periciales

BENEFICIARIO

RUT
60701000-5

Nombre
Subsecretaria De Economia Y Em

Correo
maraya@tdpi.cl

Medio de pago
Cuenta Corriente

Banco destino
Banco Del Estado De Chile

N° de cuenta
000009003606

Fecha de consulta
18, Apr 2023

Fecha de pago
18 Abr, 2023

N° de docs.

N° identificador del pago
20230417141058924000

Monto
$ 663.000

Estado
Pagado



 

Santiago, diecinueve de abril del año dos mil veintitrés. 

 

C/2023/010549 Por acompañado y agréguese a sus autos comprobante 
de transferencia por concepto de honorario pericial. 

N° Rol 001488-2021 

 

Resolución dictada por el Presidente del Tribunal de Propiedad 

Industrial Ministro Sr. Marco Arellano Quiroz. 

AMTV 

RESOLUCION ANOTADA EN EL ESTADO DIARIO CON ESTA FECHA 
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ACTA DE NOTIFICACION, JURAMENTO Y ACEPTACION DE CARGO   

 

 
 
 

 

 En Santiago, veinte de abril del año dos mil veintitrés, siendo las 

09:10 horas, la Sra. Vanessa Ziebrecht Rabaglio, Químico 

Farmacéutico, quien por resolución notificada con fecha 13-04-2023, 

fue designada perito en los autos correspondientes a la solicitud de 

patente Nº 201502755, rol TDPI Nº 001488-2021, tomó 

conocimiento personalmente de la designación, aceptó el 

nombramiento y juró desempeñarlo fiel y legalmente, ante  la 

Secretaria Abogado del Tribunal de Propiedad Industrial en calidad de 

Ministro de Fe. 

  

 
 

  

 

 

Vanessa Ziebrecht Rabaglio  

Químico Farmacéutico 

 

 

 

 

Secretaria Abogada  

VANESSA BRUNY 
ZIEBRECHT 
RABAGLIO

Firmado digitalmente 
por VANESSA BRUNY 
ZIEBRECHT RABAGLIO 
Fecha: 2023.04.20 
10:29:00 -04'00'

This document is digitally signed

Signer: Marta Beatriz Araya Fernandez
Date: jue, abr 20, 2023 12:30:26 CLT
Location: PUNE



 
 

Santiago, veinte de abril del año dos mil veintitrés. 

 

A sus autos acta de notificación, juramento y aceptación del cargo. 

N° Rol 001488-2021 

 

Resolución dictada por el Presidente del Tribunal de Propiedad 

Industrial Ministro Sr. Marco Arellano Quiroz. 

RESOLUCION ANOTADA EN EL ESTADO DIARIO CON ESTA FECHA 
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INFORME PERICIAL 

SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION N°2755-2015 ROL TDPI N°1488-2021 

 

VANESSA BRUNY ZIEBRECHT RABAGLIO, QUÍMICO FARMACÉUTICO DE LA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, RUT: 11.708.497-3, chilena, domiciliada 

en la calle la Invernada 224, Jardines del Lago, Curauma, Valparaíso, emito el presente 

Informe Pericial solicitado con fecha , trece de abril del año dos mil veintitrés por el Tribunal 

de Propiedad Industrial en la solicitud de patente de invención Nº 2755-2015 que consta en 

la causa Rol N° 1488-2021 donde se solicita la siguiente medida para mejor resolver: 

 

PLIEGO DE REIVINDICACIONES ANALIZADO Fecha de presentación:   28-12- 2018 (INAPI) 

 

1. Ilustrar al Tribunal sobre la invención que se busca proteger, considerando siempre 

el último pliego de reivindicaciones válidamente presentado en autos. Desde los 

antecedentes que existen en la Memoria Descriptiva, determinar cuál era el problema 

técnico que se buscaba resolver.  

 

2. Ilustrar al Tribunal sobre cuáles son las características especiales - en el evento de 

tenerlas- que posee la invención presentada a patentamiento respecto del estado del 

arte conocido, especialmente D1, D2 y D3 y los demás antecedentes invocados en 

autos que sean relevantes.  

 

3. Explicar al Tribunal, en qué consisten las impurezas, en especial el compuesto de 

Formula III, al liofilizar una solución que comprende tanto sulfato de ceftolozano como 

tazobactam.  

 

4. Explicar al Tribunal cuales son las etapas que comprende la solicitud de patente 

que eventualmente o no permitirían reducir las impurezas del compuesto 

farmacéutico reivindicado.  

 

5. Si, teniendo presente la conclusión de los puntos anteriores y el análisis de lo 

divulgado en el arte previo, la solicitud de invención, a su juicio, posee o no nivel 

inventivo, explicando cómo y por qué llega a esa conclusión. 
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Este informe considera aquello requerido por el Honorable Tribunal conforme a la 

documentación que consta en el expediente, donde se ha tenido a la vista: 

 

• La solicitud invoca las prioridades US 61/792,092 de fecha 15 de marzo del 2013, US 

61/793,007 de fecha 15 de marzo del 2013, US 61/882,936 de fecha 26 de septiembre 

del 2013 y US 61/893,436 de fecha 21 de octubre del 2013 del solicitante MERCK 

SHARP & DOHME CORP. 

• Demanda de oposición interpuesta por LABORATORIOS RECALCINE S.A. en contra de 

la solicitud de patente de invención de autos, fundada en los artículos 32, 35 y demás 

disposiciones pertinentes de la Ley N° 19.039, solicitando su rechazo total. 

• Contesta demanda de oposición solicitando sea rechazada, por carecer de fundamentos. 

Adicionalmente el solicitante acompañó un nuevo pliego de reivindicaciones. 

• Informe Pericial donde se recomienda el rechazo de la solicitud toda vez que el pliego de 

reivindicaciones no reúne los requisitos de patentabilidad señalados en los artículos 33 y 

35 de la Ley 19.039. 

• Escrito de Contesta Informe Pericial donde se acompaña un nuevo pliego de 

reivindicaciones que consta de 14 clausulas y argumentos con el objeto de subsanar el 

rechazo del informe pericial. 

• Respuesta del Perito donde se recomienda el rechazo de la solicitud toda vez que el 

pliego de reivindicaciones no reúne el requisito de patentabilidad señalado en el artículo 

35 de la Ley 19.039. 

• Escrito de Contesta Respuesta del Perito donde se acompaña un nuevo pliego de 

reivindicaciones que consta de 12 clausulas y argumentos con el objeto de subsanar el 

rechazo del informe pericial. 

• ITE sugiriendo correcciones de fondo bajo apercibimiento de rechazo ya que la solicitud 

no cumple con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 35 de la Ley Nº 

19.039. 

• Contesta correcciones de fondo donde se señalan argumentos en relación a que la 

solicitud cumpliría con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 35 de la 

Ley Nº 19.039. 

• ITE sugiriendo rechazo ya que la solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo 

establecido en el artículo 35 de la Ley N° 19.039. 

• Fallo de rechazo Expediente N° 11.224 donde se resuelve rechazar la oposición y 

rechazar la solicitud de patente de invención Nº 201502755. 

• Recurso de Apelación contra un fallo de oposición donde se señalan argumentos en 

relación a que la solicitud cumpliría con el requisito de nivel inventivo establecido en el 

artículo 35 de la Ley Nº 19.039. 
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ANÁLISIS TÉCNICO 

 

1. Ilustrar al Tribunal sobre la invención que se busca proteger, considerando siempre 

el último pliego de reivindicaciones válidamente presentado en autos. Desde los 

antecedentes que existen en la Memoria Descriptiva, determinar cuál era el problema 

técnico que se buscaba resolver.  

 

El último pliego de reivindicaciones válidamente presentado con fecha 28 de diciembre del 

2018 consta de 12 reivindicaciones estructuradas a través de dos ramas de reivindicaciones 

independientes, donde las cláusulas 1 a 5 apuntan a una composición farmacéutica sólida 

en polvo o liofilizada en una dosis unitaria, las cláusulas 6 a 7 apuntan a una solución 

inyectable que comprende la composición farmacéutica y las cláusulas 8 a 12 apuntan a un 

proceso para preparar una composición farmacéutica sólida que comprende sulfato de 

ceftolozano y tazobactam sódico. 

 

Reivindicación principal:  

 

1. Una composición farmacéutica sólida en polvo o liofilizada en una dosis unitaria, 

CARACTERIZADA porque comprende sulfato de ceftolozano y tazobactam sódico, donde 

dicha composición comprende 0,15% o menos del compuesto de fórmula (III): 

 

medido por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) a una longitud de onda de      

254 nm, donde el sulfato de ceftolozano y el tazobactam sódico proporcionan ceftolozano 

activo y tazobactam activo en una proporción de 2:1 en peso, donde la cantidad de 

ceftolozano activo es de 1000 mg y la cantidad de tazobactam activo es de 500 mg, o en el 

que la cantidad de ceftolozano activo es de 2000 mg y la cantidad de tazobactam activo es 

de 1000 mg. 
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RESUMEN Y ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN REIVINDICADA 

 

La presente invención divulga composiciones farmacéuticas (CXA-201) antimicrobianas 

intravenosas que comprenden ceftolozano (CXA-101) y tazobactam en una proporción de 

2:1 en peso, las cuales muestran una potente actividad antibacteriana contra diversas 

infecciones gramnegativas como, por ejemplo, infección intraabdominal complicada, 

infección complicada del tracto urinario o neumonía bacteriana adquirida en el 

hospital/asociada al ventilador. 

 

Se indica que el ceftolozano es químicamente inestable en ciertas composiciones liofilizadas 

evaluadas durante el desarrollo de las composiciones farmacéuticas de ceftolozano       

(CXA-101) y de ceftolozano y tazobactam (CXA-201), donde se observó: 

 

✓ Que el ceftolozano tuvo una tasa residual de alrededor del 51% en ausencia de un 

agente estabilizador durante una prueba de estabilidad de 3 días a 70°C, lo que indica 

una pérdida de casi la mitad de ceftolozano durante la prueba (Ejemplo 2, Tabla 2, 

muestra de control). 

 

✓ Una reducción del 5,88% en la pureza del ceftolozano durante una prueba de estabilidad 

de 7 días a 60°C en ausencia de un agente estabilizante (Ejemplo 2, Tabla 2a, muestra 

de control) 

 

✓ La formación de una serie de productos de degradación de ceftolozano durante la 

preparación de las composiciones iniciales (picos adicionales utilizando cromatografía 

líquida de alta resolución (HPLC)) durante las pruebas de estabilidad de ceftolozano solo 

(por ejemplo el pico P12 en la Tabla 3 del Ejemplo 4 y el pico RT63 en la Tabla 15 del 

Ejemplo 8), y durante la preparación de composiciones de tazobactam con ceftolozano 

formadas por co-liofilización de ceftolozano y tazobactam (por ejemplo el pico RRT1.22 

en las Tablas 12 y 13 del Ejemplo 7).  

 

Por lo que, sigue existiendo una necesidad insatisfecha de identificar formulaciones y 

métodos de fabricación que estabilicen eficazmente el ceftolozano en composiciones que 

comprendan ceftolozano y tazobactam (CXA-201), tanto en forma sólida como líquida, para 

lograr niveles deseados de potencia de ceftolozano y tazobactam, así como niveles de 

impurezas que sean terapéuticamente aceptables para la administración parenteral. 
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Se señala que el ceftolozano se estabiliza usando un agente estabilizador seleccionado del 

grupo que consiste en cloruro de sodio, dextrano 40, lactosa, maltosa, trehalosa y sacarosa, 

demostrando tasas residuales de ceftolozano mejoradas (Ejemplo 1) y/o estabilidad química 

(reducción en la pureza de ceftolozano en una prueba de estabilidad) en comparación con 

las muestras de control que contienen ceftolozano sin un agente estabilizante. 

 

Las composiciones de ceftolozano (CXA-101) y de ceftolozano y tazobactam (CXA-201) que 

comprenden altas cantidades de cloruro de sodio, como por ejemplo 125 a 1.000 mg por 

1.000 mg de ceftolozano, son químicamente más estables que las composiciones de 

ceftolozano y tazobactam (CXA-201) que comprenden bajas cantidades de cloruro de sodio, 

como por ejemplo menos de 125 mg por 1.000 mg de ceftolozano (Tabla 17).   

 

El Ejemplo 6 describe el proceso de fabricación de una composición CXA-201 que 

comprende tazobactam y ceftolozano por co-liofilización y el Ejemplo 7 muestra la 

evaluación de la composición del ejemplo 6, donde se observó un nuevo compuesto que 

tiene RRT=1.22 en las composiciones co-liofilizadas de CXA-201,  el compuesto RRT=1.22 

se formaría por una reacción entre ceftolozano y ácido formilacético, que sería un producto 

de degradación de tazobactam cuya formación es continua durante el transcurso del tiempo.  

 

El Ejemplo 7a muestra la identificación del compuesto de fórmula (III) (RRT=1.22) en la 

composición co-liofilizada preparada de acuerdo con el ejemplo 6 el cual aumentaría con el 

tiempo a 25 °C y a 40 °C. 

 

El Ejemplo 9 muestra el proceso de fabricación de una composición que comprende 

tazobactam y ceftolozano (CXA-201) mediante la mezcla de ceftolozano liofilizado y 

tazobactam liofilizado y el Ejemplo 10 evaluó dicha composición señalándose que tanto a 

25°C como a 40°C el proceso de mezclado inhibe completamente la formación del 

compuesto RRT=1.22. 

 

Además se estudio el efecto del agente alcalinizante en la recuperación de ceftolozano que 

fue sobre un 90% cuando se uso hidróxido de sodio, L-arginina y bicarbonato de sodio, sin 

embargo el hidróxido de sodio podría promover la hidrolisis del principio activo y ser más 

dificil de secar durante la liofilización y el bicarbonato de sodio mostró un mayor aumento de 

sustancias relacionadas y un perfil de pH menos estable, por lo que se eligió la L-arginina 

como el agente alcalinizante para la formulación.  

 

El problema técnico es proveer una composición farmacéutica sólida que comprende sulfato 

de ceftolozano y el tazobactam sódico estable y con una cantidad reducida de 0,15% o 

menos de la impureza de fórmula III que puedan administrarse por vía parenteral. 
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2. Ilustrar al Tribunal sobre cuáles son las características especiales - en el evento de 

tenerlas- que posee la invención presentada a patentamiento respecto del estado del 

arte conocido, especialmente D1, D2 y D3 y los demás antecedentes invocados en 

autos que sean relevantes.  

 

D1 (WO2013036783) divulga un método para tratar infecciones bacterianas 

intrapulmonares, que comprende la administración parenteral de composiciones 

farmacéuticas que comprenden la administración secuencial, simultanea o separada de la 

combinación de ceftolozano (preferiblemente sulfato de ceftolozano) y tazobactam en una 

relación en peso de 2:1 (CXA-201). 

 

Si bien D1 divulga una composición farmacéutica sólida que comprende sulfato de 

ceftolozano y tazobactam en una relación en peso de 2:1, no detalla que durante el proceso 

de fabricación se producen impurezas tales como el compuesto de fórmula (III), el cual en la 

presente solicitud está presente en un 0,15% o menos, ni tampoco describe un proceso para 

preparar la composición farmacéutica que comprenda los pasos reivindicados. 

 

D2 (US4822785) divulga una composición inyectable en polvo que comprende una 

cefalosporina especifica que se estabiliza en una solución inyectable incorporando lactosa 

y/o cloruro de sodio; ya que era conocido que las cefalosporinas son químicamente 

inestables (se observa coloración y reducción en el título no solo en soluciones acuosas sino 

también en polvos secos y durante el almacenamiento). 

 

D2 describe que el cloruro de sodio es útil como agente estabilizante de cefalosporinas, 

tanto en polvo liofilizado como en solución para inyectables.  

 

D2 no describe una composición farmacéutica composición farmacéutica que comprende 

sulfato de ceftolozano y tazobactam en una relación en peso de 2:1, con una cantidad de 

0,15% o menos de la impureza de fórmula III. 

 

D3 (WO2007086011) describe una composición farmacéutica antimicrobiana que 

comprende cefipima con una actividad mejorada al combinarse con tazobactam, y que 

adicionalmente amplia su espectro de actividad con la adición de linezolid. La composición 

puede estar en forma de dosificación parenteral y contiene arginina, citrato de sodio, entre 

otros excipientes mencionados. 
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D3 no describe una composición farmacéutica composición farmacéutica que comprende 

sulfato de ceftolozano y tazobactam en una relación en peso de 2:1, con una cantidad de 

0,15% o menos de la impureza de fórmula III. 

 

3. Explicar al Tribunal, en que consisten las impurezas, en especial el compuesto de 

Formula III, al liofilizar una solución que comprende tanto sulfato de ceftolozano como 

tazobactam.  

 

En la memoria descriptiva, se divulga que cuando se co-liofilizan composiciones que 

comprenden tazobactam y ceftolozano (CXA-201), se producen impurezas tales como el 

compuesto de fórmula (III) (RRT=1.22), el cual sería un producto formado por una reacción 

entre ceftolozano y el ácido formilacético, que es un subproducto de la degradación de 

tazobactam. Donde el compuesto de fórmula (III) (RRT=1.22) en la composición                

co-liofilizada aumentaría con el tiempo a 25 °C y a 40 °C. 

 

4. Explicar al Tribunal cuales son las etapas que comprende la solicitud de patente 

que eventualmente o no permitirían reducir las impurezas del compuesto 

farmacéutico reivindicado.  

 

La solicitud de autos reivindica un proceso para preparar una composición farmacéutica 

sólida que comprende sulfato de ceftolozano y tazobactam sódico que comprende los pasos 

de:  

 

(a) liofilizar una primera solución que comprende sulfato de ceftolozano en ausencia de 

tazobactam sódico para obtener una composición de ceftolozano liofilizada;  

 

(b) liofilizar una segunda solución que comprende tazobactam sódico en ausencia de sulfato 

de ceftolozano para obtener una composición de tazobactam liofilizada; y  

 

(c) mezclar la composición de ceftolozano liofilizada y la composición de tazobactam para 

formar la composición farmacéutica sólida.  

 

El cual inhibe completamente la formación del compuesto de fórmula III (RRT=1.22) en la 

composición farmacéutica sólida que comprende sulfato de ceftolozano y tazobactam 

sódico. 
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5. Si, teniendo presente la conclusión de los puntos anteriores y el análisis de lo 

divulgado en el arte previo, la solicitud de invención, a su juicio, posee o no nivel 

inventivo, explicando cómo y por qué llega a esa conclusión. 

 

En la memoria descriptiva se señala que existe una necesidad insatisfecha de identificar 

formulaciones y métodos de fabricación que estabilicen eficazmente el ceftolozano en 

composiciones que comprendan ceftolozano y tazobactam (CXA-201), para lograr niveles 

deseados de potencia de ceftolozano y tazobactam, así como niveles de impurezas que 

sean terapéuticamente aceptables para la administración parenteral. 

 

El pliego de reivindicaciones declara una composición farmacéutica sólida en polvo o 

liofilizada en una dosis unitaria que comprende sulfato de ceftolozano y el tazobactam 

sódico en una proporción de 2:1 en peso, donde la cantidad de ceftolozano activo es de 

1000 o 2000 mg y la cantidad de tazobactam activo es de 500 o 1000 mg, con una cantidad 

reducida de 0,15% o menos de la impureza de fórmula III. 

 

La memoria descriptiva proporciona datos que demostrarían que la composición en que se 

co-liofilizan el sulfato de ceftolozano y el tazobactam sódico da como resultado cantidades 

significativas de la impureza de fórmula (III) (RRT=1.22) (Ejemplo 7), por lo que se propone 

un proceso que comprende (a) liofilizar una primera solución que comprende solamente 

sulfato de ceftolozano para obtener una composición de ceftolozano liofilizada; (b) liofilizar 

una segunda solución que comprende solamente tazobactam sódico para obtener una 

composición de tazobactam liofilizada; y (c) mezclar la composición de ceftolozano liofilizada 

y la composición de tazobactam liofilizada para formar la composición farmacéutica sólida, 

donde se inhibiría completamente la formación del compuesto de fórmula III (RRT=1.22) 

(Ejemplo 10). 
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Considerando que el ceftolozano es químicamente inestable con tazobactam en ciertas 

composiciones farmacéuticas, la presente invención proporciona una composición 

farmacéutica de sulfato de ceftolozano y tazobactam sódico estable y con una cantidad 

reducida de la impureza de fórmula (III) (RRT=1.22). 

 

D1 describe el uso combinado de ceftolozano y tazobactam para el tratamiento de 

enfermedades e infecciones de origen bacteriano; en una relación en peso de los agentes 

activos de 2:1.  

 

D2 describe que es conocido que las cefalosporinas son químicamente inestables, y por ello 

es común observar en las composiciones una reducción en el título y la coloración durante 

su almacenamiento, por lo que propone el uso de lactosa y/o cloruro de sodio como agentes 

estabilizantes de las cefalosporinas, tanto en polvo como en solución para inyectables.  

 

D3 describe una composición antimicrobiana que comprende cefepima, tazobactam y 

linezolid, en forma de solución inyectable que además contiene arginina y citrato de sodio, 

por lo tanto, también divulga el uso combinado de una cefalosporina y tazobactam. 

 

Por lo que, ya se han descrito composiciones farmacéuticas antimicrobianas que 

comprenden una cefalosporina (ceftolozano o cefepima) combinada con tazobactam, y la 

necesidad de estabilizar composiciones farmacéuticas que comprenden una cefalosporina 

mediante el uso de cloruro de sodio como agente estabilizador. 

 

El solicitante señala que los documentos D1, D2 y D3 no describen ni sugieren cómo 

obtener el objeto de la reivindicación 1 y que la presente invención está dirigida a 

composiciones farmacéuticas que comprenden el sulfato de ceftolozano y el tazobactam que 

se obtienen mediante un proceso que comprende las etapas específicas enumeradas, 

atribuyendo la estabilidad mejorada a las etapas del proceso, no obstante, de los ejemplos 

de la memoria descriptiva es posible apreciar que existen componentes utilizados para 

aumentar la estabilidad de la composición, los cuales no se encuentran detallados en las 

cláusulas independientes del pliego de reivindicaciones. 

 

Por lo tanto, tal como se encuentra redactada la cláusula principal del pliego de 

reivindicaciones, no es posible reconocer una característica técnica que efectivamente sea 

la responsable de otorgar la mejor estabilidad a los principios activos sulfato de ceftolozano 

y tazobactam sódico, que permitan proporcionar una composición con una cantidad reducida 

de 0,15% o menos de la impureza de fórmula (III).  



 
 

                    Informe Pericial - Solicitud de Patente 2755-2015 (Rol TDPI: 1488-2021)                      

10 
 

En ausencia de dichos componentes o de la característica técnica que le permite a la 

composición ser más estable y tener una cantidad reducida de 0,15% o menos de la 

impureza de fórmula III, no sería posible reconocer el nivel inventivo de la presente solicitud. 

 

En conclusión, la solicitud no cumpliría con el requisito de nivel inventivo establecido en el 

artículo 35 de la Ley N° 19.039. 

 

PRONUNCIAMIENTO FINAL:  

 

Con fundamento en las observaciones y análisis desarrollado en los acápites anteriores, 

puedo informar que en opinión de la profesional que suscribe la solicitud de patente de 

invención no cumpliría con el requisito establecido en el artículo 35 de la Ley 19.039 de 

Propiedad Industrial. 

 

Junio 2023 

 

 

 

 

VANESSA ZIEBRECHT RABAGLIO 

Químico Farmacéutico  

Pontificia Universidad Católica de Chile 

Perito TDPI 

 

 

VANESSA 
BRUNY 
ZIEBRECHT 
RABAGLIO

Firmado digitalmente 
por VANESSA BRUNY 
ZIEBRECHT RABAGLIO 
Fecha: 2023.06.05 
01:19:13 -04'00'



 

 

Santiago, cinco de junio del año dos mil veintitrés. 

 

A sus autos el informe pericial presentado con esta fecha. Póngase en 
conocimiento de la(s) parte(s) por el plazo de cinco días hábiles, a 
contar de la notificación de ésta resolución. 
ROL TDPI N°:   001488-2021. 

 

Resolución dictada por el Presidente del Tribunal de Propiedad 

Industrial Ministro Sr. Marco Arellano Quiroz. 

AMTV 

RESOLUCION ANOTADA EN EL ESTADO DIARIO CON ESTA FECHA 
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Santiago, seis de junio del año dos mil veintitrés. 
 

Se fija para el día veintisiete de junio del presente, a las 09:00 horas, 

como fecha para la audiencia pública, a través de video conferencia, 

en la que se dará cuenta a la Sala correspondiente del Tribunal de 

Propiedad Industrial del informe pericial dictado en estos autos. 

ROL TDPI N° 001488-2021 
 
 
 
Resolución dictada por el Presidente del Tribunal de Propiedad 
Industrial Ministro Sr. Marco Arellano Quiroz. 
 
RESOLUCION ANOTADA EN EL ESTADO DIARIO CON ESTA FECHA 
 
AMTV 
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   SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN № 201502755 

SOLICITANTE: MERCK SHARP & DOHME CORP. 

ROL N° TDPI: 001488-2021 

 

EN LO PRINCIPAL: CONTESTA INFORME PERICIAL; PRIMER OTROSÍ: SOLICITA 

MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER; SEGUNDO OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTO.  

 

HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 

SAMUEL HAMMER ROJAS, Abogado, en representación de MERCK SHARP & 

DOHME CORP., todos domiciliados para estos efectos en Av. Apoquindo N° 3669, Piso 9, 

Oficina 901, Las Condes, Santiago, Chile, en la solicitud de Patente de Invención № 

201502755, Rol de ingreso № 001488-2021, a Ud. respetuosamente digo: 

 

Que, de acuerdo con el punto 4.4 del Auto acordado del Honorable Tribunal de 

Propiedad Industrial de fecha 05 de junio de 2023, una vez evacuado el informe pericial, 

se tendrá por presentado y se proveerá su oportuno traslado a las partes, a fin de que 

resuman y valoren por escrito el resultado de la prueba practicada, lo que deberá 

realizarse en un plazo de cinco días hábiles, a contar desde la notificación de dicha 

resolución.  

 

Así, habiéndose presentado el informe pericial de la perito señora Vanessa 

Bruny Ziebrecht Rabaglio, por el presente acto vengo en agradecer el trabajo 

realizado por la misma, y a su vez efectuar observaciones que tienen por objeto valorar 

por escrito el informe pericial, dando cuenta de los siguientes argumentos que tienen 

por objeto demostrar que la solicitud de patente de autos no infringe lo dispuesto en el 

artículo 35 de la Ley 19.039, por cuanto la solicitud analizada cumple con el requisito de 

nivel inventivo. 

 

Según lo expuesto en el informe pericial, la señora Perito concluye que “la 

solicitud de patente de invención no cumpliría con el requisito establecido en el artículo 

35 de la Ley 19.039 de Propiedad Industrial”. 

 

Sin embargo, mi representado discrepa de la conclusión de la Sra. Perito con 

relación a que la presente solicitud no cumpliría con el requisito de nivel inventivo de 

acuerdo con el artículo 35 de la Ley № 19.039.  
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Del informe pericial se desprende que la Sra. Perito considera que el ceftolozano 

es químicamente inestable con tazobactam en ciertas composiciones farmacéuticas. Sin 

embargo, a su juicio, y de acuerdo con su análisis de los documentos D1, D2 y D3, indica 

que ya se han descrito composiciones farmacéuticas antimicrobianas que comprenden 

una cefalosporina (ceftolozano o cefepima) combinada con tazobactam, y la necesidad 

de estabilizar composiciones farmacéuticas que comprenden una cefalosporina mediante 

el uso de cloruro de sodio como agente estabilizador. 

 

No obstante, se debe considerar que la presente invención proporciona 

inesperadamente una composición farmacéutica de sulfato de ceftolozano y tazobactam 

sódico con mejor estabilidad y mayor pureza de lo sugerido en las referencias citadas. 

 

Mi representado afirma que la mejora en la estabilidad y la pureza de la 

composición farmacéutica de la presente solicitud por sobre las referencias citadas más 

arriba, se sustenta en los datos que demuestran que el medicamento en el que se co-

liofilizan el sulfato de ceftolozano y el tazobactam sódico da como resultado cantidades 

significativas de la impureza de fórmula (III) (Ejemplo 7 de la presente solicitud). El 

Ejemplo 10 que se encuentra en la memoria descriptiva y su conclusión, proporcionan 

datos que demuestran que el producto farmacéutico en el que se mezclan sulfato de 

ceftolozano liofilizado y tazobactam sódico liofilizado (tal como se indica en el Ejemplo 

9), inhibe completamente la formación de la impureza de fórmula (III). 

 

La Sra. Perito indica que a partir de “los ejemplos de la memoria descriptiva es 

posible apreciar que existen componentes utilizados para aumentar la estabilidad de la 

composición, los cuales no se encuentran detallados en las cláusulas independientes del 

pliego de reivindicaciones”.  

 

No obstante, debemos tener en cuenta que, de acuerdo con las directrices de la 

legislación chilena, “la solicitud debe comprender al menos un ejemplo de aplicación de 

la invención, que consiste en una descripción detallada de, a lo menos, un modo de 

realización de la invención, de acuerdo a lo establecido en el Art. 33 del RLPI. El ejemplo 

debe divulgar todas las características esenciales para realizar la invención con el 

suficiente nivel de detalle, con objeto de que el experto en la materia disponga de 

instrucciones claras sobre cómo llevar a efecto la invención sin una carga 

desproporcionada ni una experimentación excesiva, y sin necesidad de emplear 

capacidad inventiva alguna”. 

 

Además, esto se condice con el Articulo 33 del RLPI indicado anteriormente, en 

donde “el o los ejemplos de aplicación de la invención consistirán en una exposición 

detallada de, a lo menos, un modo de realización de la invención y podrán apoyarse o 

ilustrarse con ayuda de los dibujos si los hubiere, de tal forma que sirva para hacer 
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reproducible la invención”. 

 

Es por lo anterior que los ejemplos descritos en la memoria descriptiva de la 

presente solicitud cumplen su función de dar soporte a lo estipulado en el pliego 

reivindicatorio, permitiendo su comprensión y, con esto, demuestran el efecto 

sorprendente de la presente invención y que es aquella característica que le otorga el 

nivel inventivo suficiente para diferenciarse y sostener que no es posible que una 

persona versada en el tema alcance la presente invención utilizando lo divulgado en el 

estado del arte. 

 

Mi representado me ha instruido en insistir que los documentos D1, D2 y D3 no 

describen ni sugieren cómo obtener el objeto de la reivindicación 1, en donde el 

porcentaje de impurezas del compuesto de fórmula (III) resultan mínimas en 

comparación a estas referencias. Como se describe en la memoria descriptiva de la 

presente invención, cuando se liofiliza una solución que comprende tanto sulfato de 

ceftolozano como tazobactam, se producen impurezas tales como el compuesto de 

fórmula (III). Sin embargo, empleando un proceso que comprende las etapas específicas 

enumeradas en la presente solicitud, la producción de tales impurezas se reduce 

inesperadamente. Por consiguiente, las presentes reivindicaciones tienen actividad 

inventiva sobre D1, D2 y D3. 

 

Queremos argumentar enfáticamente que la interpretación legal debe ser 

realizada exclusivamente por los jueces del Honorable Tribunal. La Sra. Perito del 

informe es un experto en la materia técnica, pero no tiene potestad de interpretación 

jurídica. Por lo tanto, mi representado me ha instruido en solicitar a los Honorables 

jueces del Tribunal que no sigan la interpretación del experto técnico del artículo 35 de 

la Ley 19.039. 

 

Por todo lo anteriormente argumentado, se solicita en un otrosí de este escrito 

como medida para mejor resolver, se instruya un segundo análisis pericial que se refiera 

a la efectividad de que la presente solicitud reúne los requisitos en cuanto al requisito 

de nivel inventivo exigido por la Ley 19.039.  

 

En virtud de lo anterior, mi representado difiere totalmente de lo sostenido por 

la Sra. Perito designada por el H.T.D.P.I. 

 

Por lo tanto, se concluye que la invención como se encuentra reivindicada no 

infringe en lo absoluto a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 19.039.  
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POR TANTO, 

AL H.T.P.I. PIDO, Se sirva tener presente los antecedentes señalados, para 

efectos de un correcto entendimiento del caso y una acertada resolución del mismo. 

 

PRIMER OTROSÍ: Al HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, vengo en 

solicitar respetuosamente que se decrete como medida para mejor resolver, requerir un 

segundo informe pericial, con el fin de que se consideren todos los antecedentes y los 

argumentos presentados.  

 

Cabe señalar que requerir un segundo informe pericial no es un hecho atípico en 

nuestro Derecho. Es más, ya que este mismo Honorable Tribunal decretó lo anterior 

en los autos ROL TDPI 1695-2016 (se acompaña la resolución pertinente en el segundo 

otrosí de esta presentación).  

 

POR TANTO, 

AL H.T.P.I. PIDO, acceder a lo solicitado y decretar como medida para mejor 

resolver, requerir un segundo informe pericial. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Al HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, vengo en 

acompañar el siguiente documento: 

 

- Copia de resolución de fecha 18 de enero de 2018, dictada en autos ROL TDPI 

1695-2016 por el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial, en la que se 

concede como medida para mejor resolver, requerir un segundo y último informe 

pericial, atendido a la complejidad del tema.  

 

 

 









 
 

 

Santiago, doce de junio del año dos mil veintitrés. 

 

EN LO PRINCIPAL: Téngase presente observaciones al informe pericial. 
EN EL PRIMER Y SEGUNDO OTROSÍ: Atendido el estado de la causa, no 
ha lugar.  

ROL N° 001488-2021 

 

Resolución dictada por el Presidente del Tribunal de Propiedad 

Industrial Ministro Sr. Marco Arellano Quiroz. 

RESOLUCION ANOTADA EN EL ESTADO DIARIO CON ESTA FECHA 

AMTV 

RESOLUCION ANOTADA EN EL ESTADO DIARIO CON ESTA FECHA 

 

 

 

 

 

 

This document is digitally signed

Signer: MARCO ANTONIO ARELLANO
QUIROZ
Date: lun, jun 12, 2023 11:24:22 CLT
Location: PUNE

This document is digitally signed

Signer: Marta Beatriz Araya Fernandez
Date: lun, jun 12, 2023 11:30:47 CLT
Location: PUNE
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No DE ROL : 001488-2021 

SOLICITUD : 201502755 

 

EN LO PRINCIPAL: DELEGA PODER; PRIMER OTROSÍ: ACREDITA PERSONERÍA; 

SEGUNDO OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS. 

 

HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 

DANICA MARDESIC STUARDO, Abogado, en representación de MERCK SHARP & 

DOHME CORP., ambos domiciliados para estos efectos en Av. Apoquindo 3669, of. 901, 

piso 9, Las Condes, Santiago, en los antecedentes sobre la Solicitud de Patente de Invención 

N°201502755, Rol de ingreso No 001488-2021, ANTE EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

PROPIEDAD INDUSTRIAL, COMPAREZCO Y EXPONGO: 

 

 Que, vengo en delegar el poder con que actúo en estos autos, para todos los 

efectos legales a que hubiere lugar, a la abogada habilitada para el ejercicio de la profesión, 

Doña Paulina Maturana Ortega, cédula de identidad No 16.939.565-9, con mis mismas 

facultades y con mi mismo domicilio, quien firma el presente escrito en señal de aceptación. 

  

 POR TANTO, 

 A ESTE HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

RESPETUOSAMENTE PIDO: Tener presente la delegación de poder para todos los efectos 

legales a que hubiere lugar. 

 

PRIMER   OTROSÍ:      SOLICITO   RESPETUOSAMENTE   AL   HONORABLE TRIBUNAL 

DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, tener por acreditada mi personería para representar a 

ORICA INTERNATIONAL PTE LTD, de la cual se acompañó copia simple en el segundo otrosí 

de esta presentación 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Al HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, solicito 

tener por acompañados los siguientes documentos: 

 

1.   Copia simple del poder MERCK SHARP & DOHME CORP 

2.  Copia simple Cedula de Identidad DANICA MARDESIC STUARDO 

3.  Copia simple Cedula de Identidad PAULINA MATURANA ORTEGA  
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N° DE ROL : 001488-2021 

SOLICITUD : 201502755 

 

SE ANUNCIA AUDIENCIA PERICIAL PUBLICA 

 

HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 

PAULINA MATURANA ORTEGA, Abogada, en representación de MERCK SHARP & DOHME CORP., 

ambos domiciliados para estos efectos en Av. Apoquindo No 3669, oficina 901, piso 9,  Las Condes, 

Santiago, en los autos sobre recurso de la Solicitud de patente de invención Nº  201502755, Rol de 

Ingreso TDPI  Nº 0 01488-2021, ANTE EL HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, 

COMPAREZCO Y EXPONGO: 

 

Por el presente acto, vengo en solicitar se me tenga por anunciado para efectos de asistir a la 

audiencia pública pericial por medio de videoconferencia, que se llevará a efecto el día 27 de junio de 

2023, a las 09:00 Hrs. Así, solicito se tenga presente mi correo electrónico pmaturana@nivelaw.cl y mi 

número de celular +56982367676. 

 POR TANTO, 

AL H.T.P.I. PIDO se sirva tenerme por anunciado para la vista de la causa señalada en los 

términos expuestos. 

 

                                                                                   

 PAULINA 
MATURAN
A ORTEGA

Firmado 
digitalmente por 
PAULINA 
MATURANA 
ORTEGA 
Fecha: 2023.06.22 
11:55:18 -04'00'



 
 

 

 

Santiago, veintisiete de junio del año dos mil veintitrés 

 

 

Escrito C/2023/011642: Como se pide a la solicitud de comparecencia por video 

conferencia de Paulina Maturana Ortega y téngase presente los datos de contacto. 

Rol TDPI N° 1488-2021 

 

 

 

Resolución dictada por el Presidente del Tribunal de Propiedad Industrial Sr. Marco 

Arellano Quiroz. 
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Santiago, veintisiete de junio del año dos mil veintitrés. 
 
Con la cuenta pública y lo informado por el Perito Sra. Vanessa Ziebrecht Rabaglio 
se tiene por evacuado el informe pericial en los términos ordenados en la 
resolución de fecha 13-04-2023. 
Procédase al pago de los honorarios periciales, oficiando al efecto.   

Rija el estado de acuerdo.  

ROL TDPI 001488-2021 
 
 

 

Resolución dictada por los Ministros Sr. Juan Cristobal Guzman Lagos, Sr. Andrés 
Alvarez Piñones y Sra. Pamela Fitch Rossel. 
 

ANOTADA EN EL ESTADO DIARIO CON ESTA FECHA 
AMTV 
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Santiago, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. 

 

VISTOS: 

 

Que, en autos se ha presentado la solicitud de patente de invención N° 002755 

- 2015, Rol TDPI N° 1488 - 2021, para proteger: “COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA 

SÓLIDA EN POLVO O LIOFILIZADO QUE COMPRENDE SULFATO DE CEFTOLOZANO Y 

TAZOBACTAM SÓDICO; SOLUCIÓN INYECTABLE QUE LA COMPRENDE; Y PROCESO 

DE PREPARACIÓN DE LA COMPOSICIÓN”, pedida por MERCK SHARP & DOHME CORP. 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

 

Que, con fecha 16 de septiembre de 2021, se dicta resolución definitiva por 

INAPI, en la cual rechaza la oposición presentada, pero rechaza también la solicitud 

de patente por carecer de nivel inventivo conforme el artículo 35 de la Ley Nº 19.039. 

 

Que, con fecha 8 de octubre de 2021, el solicitante dedujo recurso de apelación 

en contra de la resolución singularizada, señalando que la solicitud proporciona datos 

que demuestran que el medicamento en el que se co-liofilizan el sulfato de ceftolozano 

y el tazobactam sódico da como resultado cantidades significativas de la impureza de 

formula (III). A su vez, indica, que el Ejemplo 10 de la memoria descriptiva, y la 

conclusión de 

la memoria descriptiva proporcionan datos que demuestran que el producto 

farmacéutico en el que se mezclan sulfato de ceftolozano liofilizado y tazobactam 

sódico liofilizado (como se describe en el Ejemplo 9) inhibe completamente la 

formación de la impureza de fórmula (III). 

 



 
 

 

Que, con fecha 13 de abril de 2023 como medida para mejor resolver, el 

Tribunal requirió informe pericial, a fin de que la Perito Sra. Vanessa Ziebrecht 

Rabaglio, químico farmacéutico, informe lo siguiente:  

 

1. Ilustrar al Tribunal sobre la invención que se busca proteger, considerando siempre 

el último pliego de reivindicaciones válidamente presentado en autos. Desde los 

antecedentes que existen en la Memoria Descriptiva, determinar cuál era el problema 

técnico que se buscaba resolver.  

 

2. Ilustrar al Tribunal sobre cuáles son las características especiales - en el evento de 

tenerlas- que posee la invención presentada a patentamiento respecto del estado del 

arte conocido, especialmente D1, D2 y D3 y los demás antecedentes invocados en 

autos que sean relevantes.  

 

3. Explicar al Tribunal, en qué consisten las impurezas, en especial el compuesto de 

Formula III, al liofilizar una solución que comprende tanto sulfato de ceftolozano como 

tazobactam.  

 

4. Explicar al Tribunal cuales son las etapas que comprende la solicitud de patente 

que eventualmente o no permitirían reducir las impurezas del compuesto farmacéutico 

reivindicado.  

 

5. Si, teniendo presente la conclusión de los puntos anteriores y el análisis de lo 

divulgado en el arte previo, la solicitud de invención, a su juicio, posee o no nivel 

inventivo, explicando cómo y por qué llega a esa conclusión. 

 



 
 

 

Que, en autos consta el informe pericial requerido y se ha rendido cuenta 

pública del mismo, utilizando la plataforma Teams, por doña Vanessa Ziebrecht 

Rabaglio, el día catorce de junio del año dos mil veintitres. 

 

 CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: Que, el centro actual de la discrepancia del recurrente con la 

resolución de instancia, radica en la aplicación del artículo 35 de la Ley 19.039, en 

cuanto estima que su invención posee nivel inventivo, a diferencia de la sentencia que 

declaró carente de este atributo a la solicitud de la patente de autos.  

Que, en lo que dice relación con la altura inventiva debe considerarse que el 

artículo 35, citado, establece: "Se considera que una invención tiene nivel inventivo, 

si para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella 

no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica”. 

Por su parte el Reglamento de la Ley del ramo, establece en su artículo 33: “Para 

determinar el nivel inventivo a que se refiere el artículo 35 de la Ley, se considerará 

el grado de conocimiento que exista en el respectivo sector de la técnica”. 

Como se aprecia, la legislación no define un método para determinar el nivel 

inventivo, sino que establece parámetros que ilustran al Tribunal y en su caso al perito, 

para que conforme a las reglas de la sana crítica, es decir de la lógica y la experiencia, 

determine conforme al grado de conocimiento que exista en el respectivo sector de la 

técnica, si la invención, copulativamente: no resulta obvia y no se deriva de manera 

evidente del estado de la técnica. En consecuencia, para atribuir nivel inventivo a una 

invención el perito puede buscarlo en el "Efecto Sorprendente”, a través del método 

de Problema-Solución, del Salto Técnico u otro. Lo que no puede hacer es emitir un 

informe infundado, no razonado y ausente de respaldo lógico y técnico. Ahora bien, 

cualquiera sea el método utilizado, corresponde en definitiva al sentenciador, 



 
 

 

habiendo valorado la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, llegar al 

convencimiento de la existencia o ausencia de nivel inventivo en una invención 

determinada. 

 

SEGUNDO: Que, el último pliego presentado fue en primera instancia  con fecha 28 

de diciembre de 2018, consta de 12 reivindicaciones, donde las cláusulas 1 a 5 

apuntan a una composición farmacéutica sólida o en polvo o liofilizada en una dosis 

unitaria, las cláusulas 6 a 7 apuntan a una solución inyectable que comprende la 

composición farmacéutica y las cláusulas 8 a 12 apuntan a un proceso para preparar 

una composición farmacéutica sólida que comprende sulfato de ceftolozano y 

tazobactam sódico. 

 

 

                             

TERCERO: Que, conforme el informe pericial decretado en esta instancia y elaborado 

por la perito doña Vanessa Ziebrecht Rabaglio, químico farmacéutico, la solicitud de 

invención divulga composiciones farmacéuticas (CXA-201) antimicrobianas 

intravenosas que comprenden ceftolozano (CXA-101) y tazobactam en una proporción 

de 2:1 en peso, las cuales muestran una potente actividad antibacteriana contra 

diversas infecciones gramnegativas como, por ejemplo, infección intraabdominal 

complicada, infección complicada del tracto urinario o neumonía bacteriana adquirida 

en el hospital/asociada al ventilador. Indica, además, que el ceftolozano es 

químicamente inestable en ciertas composiciones liofilizadas evaluadas durante el 

desarrollo de las composiciones farmacéuticas de ceftolozano       (CXA-101) y de 

ceftolozano y tazobactam (CXA-201), por lo que, existe, una necesidad insatisfecha 

de identificar formulaciones y métodos de fabricación que estabilicen eficazmente el 

ceftolozano en composiciones que comprendan ceftolozano y tazobactam (CXA-201), 



 
 

 

tanto en forma sólida como líquida, para lograr niveles deseados de potencia de 

ceftolozano y tazobactam, así como niveles de impurezas que sean terapéuticamente 

aceptables para la administración parenteral. 

 

CUARTO: Que, en virtud de lo anterior, el problema técnico que se busca resolver, 

es proveer una composición farmacéutica sólida que comprende sulfato de ceftolozano 

y el tazobactam sódico estable y con una cantidad reducida de 0,15% o menos de la 

impureza de fórmula III que puedan administrarse por vía parenteral. 

 

QUINTO: Que, en relación a los documentos del estado del arte, la perito indica que: 

D1 (WO2013036783) divulga un método para tratar infecciones bacterianas 

intrapulmonares, que comprende la administración parenteral de composiciones 

farmacéuticas que comprenden la administración secuencial, simultanea o separada 

de la combinación de ceftolozano (preferiblemente sulfato de ceftolozano) y 

tazobactam en una relación en peso de 2:1 (CXA-201). Si bien D1 divulga una 

composición farmacéutica sólida que comprende sulfato de ceftolozano y tazobactam 

en una relación en peso de 2:1, no detalla que durante el proceso de fabricación se 

producen impurezas tales como el compuesto de fórmula (III), el cual en la presente 

solicitud está presente en un 0,15% o menos, ni tampoco describe un proceso para 

preparar la composición farmacéutica que comprenda los pasos reivindicados. 

 

Por su parte, D2 (US4822785) divulga una composición inyectable en polvo que 

comprende una cefalosporina especifica que se estabiliza en una solución inyectable 

incorporando lactosa y/o cloruro de sodio; ya que era conocido que las cefalosporinas 

son químicamente inestables (se observa coloración y reducción en el título no solo 

en soluciones acuosas sino también en polvos secos y durante el almacenamiento). 

D2 describe que el cloruro de sodio es útil como agente estabilizante de cefalosporinas, 



 
 

 

tanto en polvo liofilizado como en solución para inyectables. Sin embargo, D2 no 

describe una composición farmacéutica composición farmacéutica que comprende 

sulfato de ceftolozano y tazobactam en una relación en peso de 2:1, con una cantidad 

de 0,15% o menos de la impureza de fórmula III. 

 

Finalmente, D3 (WO2007086011) describe una composición farmacéutica 

antimicrobiana que comprende cefipima con una actividad mejorada al combinarse 

con tazobactam, y que adicionalmente amplia su espectro de actividad con la adición 

de linezolid. La composición puede estar en forma de dosificación parenteral y 

contiene arginina, citrato de sodio, entre otros excipientes mencionados. D3 no 

describe una composición farmacéutica que comprende sulfato de ceftolozano y 

tazobactam en una relación en peso de 2:1, con una cantidad de 0,15% o menos de 

la impureza de fórmula III. 

 

SEXTO: Que, en cuanto al nivel inventivo, el pliego de reivindicaciones declara una 

composición farmacéutica sólida en polvo o liofilizada en una dosis unitaria que 

comprende sulfato de ceftolozano y el tazobactam sódico en una proporción de 2:1 

en peso, donde la cantidad de ceftolozano activo es de 1000 o 2000 mg y la cantidad 

de tazobactam activo es de 500 o 1000 mg, con una cantidad reducida de 0,15% o 

menos de la impureza de fórmula III. A su vez, la memoria descriptiva de la solicitud 

proporciona datos que demostrarían que la composición en que se co-liofilizan el 

sulfato de ceftolozano y el tazobactam sódico da como resultado cantidades 

significativas de la impureza de fórmula (III) (RRT=1.22) (Ejemplo 7), por lo que se 

propone un proceso que comprende (a) liofilizar una primera solución que comprende 

solamente sulfato de ceftolozano para obtener una composición de ceftolozano 

liofilizada; (b) liofilizar una segunda solución que comprende solamente tazobactam 

sódico para obtener una composición de tazobactam liofilizada; y (c) mezclar la 



 
 

 

composición de ceftolozano liofilizada y la composición de tazobactam liofilizada para 

formar la composición farmacéutica sólida, donde se inhibiría completamente la 

formación del compuesto de fórmula III (RRT=1.22) (Ejemplo 10). 

 

No obstante lo anterior, ya se indicó que D1 describe el uso combinado de ceftolozano 

y tazobactam para el tratamiento de enfermedades e infecciones de origen bacteriano; 

en una relación en peso de los agentes activos de 2:1. Por su parte D2, describe que 

es conocido que las cefalosporinas son químicamente inestables, y por ello es común 

observar en las composiciones una reducción en el título y la coloración durante su 

almacenamiento, por lo que propone el uso de lactosa y/o cloruro de sodio como 

agentes estabilizantes de las cefalosporinas, tanto en polvo como en solución para 

inyectables. Finalmente, D3, describe una composición antimicrobiana que comprende 

cefepima, tazobactam y linezolid, en forma de solución inyectable que además 

contiene arginina y citrato de sodio, por lo tanto, también divulga el uso combinado 

de una cefalosporina y tazobactam. 

 

En virtud de lo anterior, la perito concluye que ya se han descrito composiciones 

farmacéuticas antimicrobianas que comprenden una cefalosporina (ceftolozano o 

cefepima) combinada con tazobactam, y la necesidad de estabilizar composiciones 

farmacéuticas que comprenden una cefalosporina mediante el uso de cloruro de sodio 

como agente estabilizador. Agrega además, en relación a las etapas del proceso 

reivindicadas, que de los ejemplos de la memoria descriptiva es posible apreciar que 

existen componentes utilizados para aumentar la estabilidad de la composición, los 

cuales no se encuentran detallados en las cláusulas independientes del pliego de 

reivindicaciones. Por lo que, tal como se encuentra redactada la cláusula principal del 

pliego de reivindicaciones, no es posible reconocer una característica técnica que 

efectivamente sea la responsable de otorgar la mejor estabilidad a los principios 



 
 

 

activos sulfato de ceftolozano y tazobactam sódico, que permitan proporcionar una 

composición con una cantidad reducida de 0,15% o menos de la impureza de fórmula 

(III), por lo que en ausencia de tales componentes, no es posible reconocer el nivel 

inventivo de la presente solicitud.  

 

SÉPTIMO: Que estos sentenciadores, están contestes con los argumentos señalados 

en el informe pericial decretado en segunda instancia, que confirman además lo 

señalado por la perito de primera instancia en orden a que  la necesidad de estabilizar 

de un modo eficaz las formulaciones que comprenden una cefalosporina como 

ceftolozano, ya ha sido abordada por estos documentos; especialmente en el 

documento D2 que enseña el uso de cloruro de sodio como agente estabilizador. Esto 

último es confirmado en los ejemplos 6, 7 y 8 de la memoria descriptiva de la presente 

invención, donde la manufactura y liofilización de una composición que comprende 

tazobactam, ceftolozano y cloruro de sodio presenta una estabilidad mayor que 

aquellas composiciones que comprenden concentraciones menores de cloruro de 

sodio. Si las composiciones mencionadas son más estables al almacenaje es esperable 

que los niveles de impurezas sean menores. 

 

OCTAVO: Que, por todo lo expuesto, se desestiman los fundamentos del recurso de 

apelación de fecha 8 de octubre de 2021. 

  

 

SE RESUELVE: 

Por las consideraciones precedentes y de conformidad con lo preceptuado por los 

artículos 11, 16, 17, y 35 de la Ley N° 19.039 y 186 y siguientes del Código de 

Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de apelación intentado en autos y se 



 
 

 

confirma la sentencia de fecha 16 de septiembre de 2021 la cual rechazo a registro la 

patente solicitada Nº 002755 – 2015. 

 

Anótese y devuélvanse los autos. 

Rol TDPI Nº 1488 - 2021. 

 

 

Pronunciada por los Ministros Sr. Andrés Álvarez Piñones,  Sra. Pamela Fitch Rossel y 

Sr. Juan Cristóbal Guzmán Lagos, quien concurre al acuerdo , pero no firma por haber 

cesado en su cargo. 
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ROL TPI N°: 001488-2021 

SOLICITUD DE PATENTE N°: 201502755 

TITULO:  COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA SÓLIDA EN POLVO O 

LIOFILIZADO QUE COMPRENDE SULFATO DE CEFTOLOZANO Y 

TAZOBACTAM SÓDICO; SOLUCIÓN INYECTABLE QUE LA 

COMPRENDE; Y PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA COMPOSICIÓN. 

RECURSO: CASACIÓN EN EL FONDO 

RECURRENTE: MERCK SHARP & DOHME CORP. 

ABOGADO PATROCINANTE: DANICA MARDESIC STUARDO 

 

EN LO PRINCIPAL: DEDUCE RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO; PRIMER 

OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS; SEGUNDO OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER. 

 

HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 

DANICA MARDESIC STUARDO, Abogada habilitada para el ejercicio de la 

profesión, cédula de identidad N° 8.668.5626-0, actuando en representación de la 

sociedad recurrente MERCK SHARP & DOHME CORP., ambos domiciliados para estos 

efectos en Avenida Apoquindo 3669 Of 901, Las Condes, Santiago, en los autos sobre 

Solicitud de Patente de Invención N° 201502755, ROL TDPI N° 001488-2021, 

ANTE EL HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, COMPAREZCO Y 

EXPONGO: 

 

En la representación que invisto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

17 bis B de la Ley de Propiedad Industrial, cuyo texto refundido, coordinado y 

sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 3 del Ministerio de 

Economía, Fomento y Reconstrucción de fecha 20 de junio de 2006 (en adelante la “LPI” 

o la “Ley N° 19.039”), y en virtud de lo dispuesto en los artículos 764 y siguientes del 

Código de Procedimiento Civil, vengo en deducir recurso de casación en el fondo en 

contra de la sentencia definitiva de segunda instancia notificada en autos con fecha 25 

de julio de 2023 por el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial, dictada por la 

primera sala, integrada por los Ministros, señor Andrés Álvarez Piñones, señora Pamela 

Fitch Rossel y señor Juan Cristóbal Guzmán Lagos, a través del cual se confirmó el fallo 

de primera instancia dictado el 16 de septiembre de 2021 por la Señora Directora 

Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que rechazó la solicitud de 

patente de invención titulada “COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA SÓLIDA EN POLVO O 

LIOFILIZADO QUE COMPRENDE SULFATO DE CEFTOLOZANO Y TAZOBACTAM SÓDICO; 

SOLUCIÓN INYECTABLE QUE LA COMPRENDE; Y PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA 

COMPOSICIÓN”, requerida bajo el N° 201502755. 

 

El recurso de autos se interpone a fin de que la Excelentísima Corte Suprema de 

Justicia, conociendo del mismo, lo declare admisible e invalide la sentencia definitiva de 

segunda instancia notificada en autos con fecha 25 de julio de 2023 por el Honorable 
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Tribunal de Propiedad Industrial, y acto seguido se dicte en su lugar otra sentencia de 

reemplazo que, conforme a derecho, acepte el registro de la patente solicitada en estos 

autos, ya individualizada.  

 

Este Recurso de Casación en el Fondo lo interpongo en razón que la sentencia de 

segunda instancia ha sido dictada con infracción de ley, lo que ha influido 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo, causando un grave perjuicio a mí 

representada, todo ello según los fundamentos de hecho y argumentos de derecho que 

paso a exponer a continuación: 

 

1. ANTECEDENTES PRELIMINARES 

 

1.1. La resolución de primera instancia del Instituto Nacional de Propiedad 

Industrial 

 

La decisión de primera instancia, de fecha 30 de abril de 2021, dictada por la 

Señora Directora del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, se basa tanto en la 

opinión del Sr. Perito y del Sr. Examinador Interno, los cuales establecieron la falta de 

nivel inventivo de la patente de autos.  

 

A través de dicha sentencia, la Señora Directora Nacional de INAPI sostuvo que 

la solicitud de autos no cumple con el requisito del artículo 35 la ley 19.039, en relación 

con la falta de nivel inventivo, al comparar la presente solicitud con el estado de la 

técnica y principalmente con los documentos D1, D2 y D3.  

 

El fallo de rechazo sostiene que tal como se encontraba redactada la cláusula 

principal del pliego de reivindicaciones, no era posible reconocer una característica 

técnica que efectivamente fuera la responsable de otorgar la mejor estabilidad a los 

principios activos sulfato de ceftolozano y tazobactam sódico, que permitieran 

proporcionar una composición con una cantidad reducida de la impureza de fórmula (III). 

Desde ya, cabe señalar que dicho fallo también rechazó en todas sus partes la demanda 

de oposición de Laboratorios Recalcine S.A. 

 

1.2. La sentencia de segunda instancia del Honorable Tribunal de Propiedad 

Industrial. 

 

Contra la decisión de primera instancia, esta parte dedujo un recurso de apelación 

a fin de que el Tribunal de alzada enmendara, conforme a derecho, aquella decisión, 

particularmente en cuanto al pronunciamiento del nivel inventivo, establecido 

en el artículo 35 de la Ley N° 19.039.  

 

Sin embargo, el Honorable Tribunal no tomó en cuenta nuestros argumentos, 

declarando que la solicitud de patente de autos no cuenta con el suficiente nivel inventivo 
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como para ser aceptada a registro, según sentencia confirmatoria notificada con fecha 

25 de julio de 2023. 

 

Sobre este punto, es menester señalar que luego de los alegatos orales que se 

verificaron el 6 de abril de 2023, el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial decretó 

como medida para mejor resolver que se evacuara un nuevo informe pericial, que 

estuvo a cargo de la perito de especialidad química farmacéutica, señora Vanessa Bruny 

Ziebrecht Rabaglio y que fue acompañado en autos el 5 de junio de 2023.  

 

Luego de lo anterior, se dio traslado a mi representado, quien presentó escrito 

con fecha 9 de junio de 2023 contestando el informe pericial en cuestión.  

 

Posteriormente, se asistió a una audiencia fijada para el 27 de junio de 2023, en 

la que la señora Perito tenía que explicar su informe pericial y, además, realizar los 

comentarios pertinentes acerca de nuestro escrito en el que contestábamos su informe. 

Después de dicha audiencia, el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial dictó su 

sentencia confirmatoria, que es del siguiente tenor: 

 

“VISTOS: 

 

 Que, en autos se ha presentado la solicitud de patente de invención N° 002755 

- 2015, Rol TDPI N° 1488 - 2021, para proteger: “COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA 

SÓLIDA EN POLVO O LIOFILIZADO QUE COMPRENDE SULFATO DE CEFTOLOZANO Y 

TAZOBACTAM SÓDICO; SOLUCIÓN INYECTABLE QUE LA COMPRENDE; Y PROCESO DE 

PREPARACIÓN DE LA COMPOSICIÓN”, pedida por MERCK SHARP & DOHME CORP. 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

 

Que, con fecha 16 de septiembre de 2021, se dicta resolución definitiva por INAPI, 

en la cual rechaza la oposición presentada, pero rechaza también la solicitud de patente 

por carecer de nivel inventivo conforme el artículo 35 de la Ley Nº 19.039. 

 

 Que, con fecha 8 de octubre de 2021, el solicitante dedujo recurso de apelación 

en contra de la resolución singularizada, señalando que la solicitud proporciona datos 

que demuestran que el medicamento en el que se co-liofilizan el sulfato de ceftolozano 

y el tazobactam sódico da como resultado cantidades significativas de la impureza de 

formula (III). A su vez, indica, que el Ejemplo 10 de la memoria descriptiva, y la 

conclusión de la memoria descriptiva proporcionan datos que demuestran que el 

producto farmacéutico en el que se mezclan sulfato de ceftolozano liofilizado y 

tazobactam sódico liofilizado (como se describe en el Ejemplo 9) inhibe completamente 

la formación de la impureza de fórmula (III). 

 

Que, con fecha 13 de abril de 2023 como medida para mejor resolver, el Tribunal 

requirió informe pericial, a fin de que la Perito Sra. Vanessa Ziebrecht Rabaglio, químico 

farmacéutico, informe lo siguiente: 
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1. Ilustrar al Tribunal sobre la invención que se busca proteger, considerando 

siempre el último pliego de reivindicaciones válidamente presentado en autos. Desde los 

antecedentes que existen en la Memoria Descriptiva, determinar cuál era el problema 

técnico que se buscaba resolver.  

 

2. Ilustrar al Tribunal sobre cuáles son las características especiales - en el evento 

de tenerlas- que posee la invención presentada a patentamiento respecto del estado del 

arte conocido, especialmente D1, D2 y D3 y los demás antecedentes invocados en autos 

que sean relevantes.  

 

3. Explicar al Tribunal, en qué consisten las impurezas, en especial el compuesto 

de Formula III, al liofilizar una solución que comprende tanto sulfato de ceftolozano 

como tazobactam. 

 

4. Explicar al Tribunal cuales son las etapas que comprende la solicitud de patente 

que eventualmente o no permitirían reducir las impurezas del compuesto farmacéutico 

reivindicado.  

 

5. Si, teniendo presente la conclusión de los puntos anteriores y el análisis de lo 

divulgado en el arte previo, la solicitud de invención, a su juicio, posee o no nivel 

inventivo, explicando cómo y por qué llega a esa conclusión. 

 

Que, en autos consta el informe pericial requerido y se ha rendido cuenta pública 

del mismo, utilizando la plataforma Teams, por doña Vanessa Ziebrecht Rabaglio, el día 

catorce de junio del año dos mil veintitrés. 

 

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO 

  

PRIMERO: Que, el centro actual de la discrepancia del recurrente con la 

resolución de instancia radica en la aplicación del artículo 35 de la Ley 19.039, en cuanto 

estima que su invención posee nivel inventivo, a diferencia de la sentencia que declaró 

carente de este atributo a la solicitud de la patente de autos. 

 

Que, en lo que dice relación con la altura inventiva debe considerarse que el 

artículo 35, citado, establece: "Se considera que una invención tiene nivel inventivo, si 

para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no 

resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica”. Por su 

parte el Reglamento de la Ley del ramo, establece en su artículo 33: “Para determinar 

el nivel inventivo a que se refiere el artículo 35 de la Ley, se considerará el grado de 

conocimiento que exista en el respectivo sector de la técnica”. 

 

Como se aprecia, la legislación no define un método para determinar el nivel 

inventivo, sino que establece parámetros que ilustran al Tribunal y en su caso al perito, 
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para que, conforme a las reglas de la sana crítica, es decir de la lógica y la experiencia, 

determine conforme al grado de conocimiento que exista en el respectivo sector de la 

técnica, si la invención, copulativamente: no resulta obvia y no se deriva de manera 

evidente del estado de la técnica. En consecuencia, para atribuir nivel inventivo a una 

invención el perito puede buscarlo en el "Efecto Sorprendente”, a través del método de 

Problema-Solución, del Salto Técnico u otro. Lo que no puede hacer es emitir un informe 

infundado, no razonado y ausente de respaldo lógico y técnico. Ahora bien, cualquiera 

sea el método utilizado, corresponde en definitiva al sentenciador, habiendo valorado la 

prueba conforme a las reglas de la sana crítica, llegar al convencimiento de la existencia 

o ausencia de nivel inventivo en una invención determinada. 

 

SEGUNDO: Que, el último pliego presentado fue en primera instancia con fecha 

28 de diciembre de 2018, consta de 12 reivindicaciones, donde las cláusulas 1 a 5 

apuntan a una composición farmacéutica sólida o en polvo o liofilizada en una dosis 

unitaria, las cláusulas 6 a 7 apuntan a una solución inyectable que comprende la 

composición farmacéutica y las cláusulas 8 a 12 apuntan a un proceso para preparar 

una composición farmacéutica sólida que comprende sulfato de ceftolozano y 

tazobactam sódico. 

 

TERCERO: Que, conforme el informe pericial decretado en esta instancia y 

elaborado por la perito doña Vanessa Ziebrecht Rabaglio, químico farmacéutico, la 

solicitud de invención divulga composiciones farmacéuticas (CXA-201) antimicrobianas 

intravenosas que comprenden ceftolozano (CXA-101) y tazobactam en una proporción 

de 2:1 en peso, las cuales muestran una potente actividad antibacteriana contra diversas 

infecciones gramnegativas como, por ejemplo, infección intraabdominal complicada, 

infección complicada del tracto urinario o neumonía bacteriana adquirida en el 

hospital/asociada al ventilador. Indica, además, que el ceftolozano es químicamente 

inestable en ciertas composiciones liofilizadas evaluadas durante el desarrollo de las 

composiciones farmacéuticas de ceftolozano (CXA-101) y de ceftolozano y tazobactam 

(CXA-201), por lo que, existe, una necesidad insatisfecha de identificar formulaciones y 

métodos de fabricación que estabilicen eficazmente el ceftolozano en composiciones que 

comprendan ceftolozano y tazobactam (CXA-201), tanto en forma sólida como líquida, 

para lograr niveles deseados de potencia de ceftolozano y tazobactam, así como niveles 

de impurezas que sean terapéuticamente aceptables para la administración parenteral.  

 

CUARTO: Que, en virtud de lo anterior, el problema técnico que se busca resolver 

es proveer una composición farmacéutica sólida que comprende sulfato de ceftolozano 

y el tazobactam sódico estable y con una cantidad reducida de 0,15% o menos de la 

impureza de fórmula III que puedan administrarse por vía parenteral. 

 

QUINTO: Que, en relación a los documentos del estado del arte, la perito indica 

que: D1 (WO2013036783) divulga un método para tratar infecciones bacterianas 

intrapulmonares, que comprende la administración parenteral de composiciones 

farmacéuticas que comprenden la administración secuencial, simultanea o separada de 

la combinación de ceftolozano (preferiblemente sulfato de ceftolozano) y tazobactam en 

una relación en peso de 2:1 (CXA-201). Si bien D1 divulga una composición farmacéutica 
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sólida que comprende sulfato de ceftolozano y tazobactam en una relación en peso de 

2:1, no detalla que durante el proceso de fabricación se producen impurezas tales como 

el compuesto de fórmula (III), el cual en la presente solicitud está presente en un 0,15% 

o menos, ni tampoco describe un proceso para preparar la composición farmacéutica 

que comprenda los pasos reivindicados.  

 

Por su parte, D2 (US4822785) divulga una composición inyectable en polvo que 

comprende una cefalosporina especifica que se estabiliza en una solución inyectable 

incorporando lactosa y/o cloruro de sodio; ya que era conocido que las cefalosporinas 

son químicamente inestables (se observa coloración y reducción en el título no solo en 

soluciones acuosas sino también en polvos secos y durante el almacenamiento). D2 

describe que el cloruro de sodio es útil como agente estabilizante de cefalosporinas, 

tanto en polvo liofilizado como en solución para inyectables. Sin embargo, D2 no describe 

una composición farmacéutica composición farmacéutica que comprende sulfato de 

ceftolozano y tazobactam en una relación en peso de 2:1, con una cantidad de 0,15% o 

menos de la impureza de fórmula III.  

 

Finalmente, D3 (WO2007086011) describe una composición farmacéutica 

antimicrobiana que comprende cefipima con una actividad mejorada al combinarse con 

tazobactam, y que adicionalmente amplia su espectro de actividad con la adición de 

linezolid. La composición puede estar en forma de dosificación parenteral y contiene 

arginina, citrato de sodio, entre otros excipientes mencionados. D3 no describe una 

composición farmacéutica que comprende sulfato de ceftolozano y tazobactam en una 

relación en peso de 2:1, con una cantidad de 0,15% o menos de la impureza de fórmula 

III. 

 

SEXTO: Que, en cuanto al nivel inventivo, el pliego de reivindicaciones declara 

una composición farmacéutica sólida en polvo o liofilizada en una dosis unitaria que 

comprende sulfato de ceftolozano y el tazobactam sódico en una proporción de 2:1 en 

peso, donde la cantidad de ceftolozano activo es de 1000 o 2000 mg y la cantidad de 

tazobactam activo es de 500 o 1000 mg, con una cantidad reducida de 0,15% o menos 

de la impureza de fórmula III. A su vez, la memoria descriptiva de la solicitud 

proporciona datos que demostrarían que la composición en que se co-liofilizan el sulfato 

de ceftolozano y el tazobactam sódico da como resultado cantidades significativas de la 

impureza de fórmula (III) (RRT=1.22) (Ejemplo 7), por lo que se propone un proceso 

que comprende (a) liofilizar una primera solución que comprende solamente sulfato de 

ceftolozano para obtener una composición de ceftolozano liofilizada; (b) liofilizar una 

segunda solución que comprende solamente tazobactam sódico para obtener una 

composición de tazobactam liofilizada; y (c) mezclar la composición de ceftolozano 

liofilizada y la composición de tazobactam liofilizada para formar la composición 

farmacéutica sólida, donde se inhibiría completamente la formación del compuesto de 

fórmula III (RRT=1.22) (Ejemplo 10). 

 

No obstante lo anterior, ya se indicó que D1 describe el uso combinado de 

ceftolozano y tazobactam para el tratamiento de enfermedades e infecciones de origen 

bacteriano; en una relación en peso de los agentes activos de 2:1. Por su parte D2, 
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describe que es conocido que las cefalosporinas son químicamente inestables, y por ello 

es común observar en las composiciones una reducción en el título y la coloración 

durante su almacenamiento, por lo que propone el uso de lactosa y/o cloruro de sodio 

como agentes estabilizantes de las cefalosporinas, tanto en polvo como en solución para 

inyectables. Finalmente, D3, describe una composición antimicrobiana que comprende 

cefepima, tazobactam y linezolid, en forma de solución inyectable que además contiene 

arginina y citrato de sodio, por lo tanto, también divulga el uso combinado de una 

cefalosporina y tazobactam. 

 

En virtud de lo anterior, la perito concluye que ya se han descrito composiciones 

farmacéuticas antimicrobianas que comprenden una cefalosporina (ceftolozano o 

cefepima) combinada con tazobactam, y la necesidad de estabilizar composiciones 

farmacéuticas que comprenden una cefalosporina mediante el uso de cloruro de sodio 

como agente estabilizador. Agrega, además, en relación a las etapas del proceso 

reivindicadas, que de los ejemplos de la memoria descriptiva es posible apreciar que 

existen componentes utilizados para aumentar la estabilidad de la composición, los 

cuales no se encuentran detallados en las cláusulas independientes del pliego de 

reivindicaciones. Por lo que, tal como se encuentra redactada la cláusula principal del 

pliego de reivindicaciones, no es posible reconocer una característica técnica que 

efectivamente sea la responsable de otorgar la mejor estabilidad a los principios activos 

sulfato de ceftolozano y tazobactam sódico, que permitan proporcionar una composición 

con una cantidad reducida de 0,15% o menos de la impureza de fórmula (III), por lo 

que en ausencia de tales componentes, no es posible reconocer el nivel inventivo de la 

presente solicitud. 

 

SÉPTIMO: Que estos sentenciadores, están contestes con los argumentos 

señalados en el informe pericial decretado en segunda instancia, que confirman además 

lo señalado por la perito de primera instancia en orden a que la necesidad de estabilizar 

de un modo eficaz las formulaciones que comprenden una cefalosporina como 

ceftolozano, ya ha sido abordada por estos documentos; especialmente en el documento 

D2 que enseña el uso de cloruro de sodio como agente estabilizador. Esto último es 

confirmado en los ejemplos 6, 7 y 8 de la memoria descriptiva de la presente invención, 

donde la manufactura y liofilización de una composición que comprende tazobactam, 

ceftolozano y cloruro de sodio presenta una estabilidad mayor que aquellas 

composiciones que comprenden concentraciones menores de cloruro de sodio. Si las 

composiciones mencionadas son más estables al almacenaje es esperable que los niveles 

de impurezas sean menores.  

 

OCTAVO: Que, por todo lo expuesto, se desestiman los fundamentos del recurso 

de apelación de fecha 8 de octubre de 2021.  

 

SE RESUELVE:  

 

Por las consideraciones precedentes y de conformidad con lo preceptuado por los 

artículos 11, 16, 17, y 35 de la Ley N° 19.039 y 186 y siguientes del Código de 
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Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de apelación intentado en autos y se confirma 

la sentencia de fecha 16 de septiembre de 2021 la cual rechazo a registro la patente 

solicitada Nº 002755 – 2015. 

 

Al no haber acogido nuestros argumentos en cuanto al cumplimiento del artículo 

35 de la Ley N° 19.039 sobre el nivel inventivo de la solicitud de autos, el Honorable 

Tribunal de Propiedad Industrial ha entendido que los hechos de autos, particularmente 

los elementos de la solicitud de patente de invención no verifican el cumplimiento de 

dicha disposición legal, lo cual constituye infracción de ley con incidencia sustancial en 

lo dispositivo del fallo recurrido.  

 

2. ADMISIBILIDAD DEL RECURSO 

 

En forma previa a exponer los errores de derecho que afecta a la sentencia 

definitiva y cómo esto ha influido de manera sustancial en lo dispositivo del fallo, cabe 

señalar que el presente recurso de casación en el fondo es plenamente admisible, pues 

cumple a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos establecidos por el Código de 

Procedimiento Civil, como por el artículo 17 bis B de la Ley de Propiedad Industrial. 

 

2.1. El recurso ha sido interpuesto en contra de una sentencia definitiva de 

segunda instancia dictada por el Honorable Tribunal de Propiedad 

Industrial.  

 

La resolución recurrida es una sentencia definitiva de segunda instancia dictada 

por el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial que, en atención a lo dispuesto en el 

artículo 17 bis B de la Ley N° 19.039 y artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, 

puede ser objeto de recurso de casación en el fondo.  

 

2.2. El recurso ha sido interpuesto dentro de plazo legal.  

  

En efecto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 770 del Código de 

Procedimiento Civil, el recurso de casación en el fondo debe interponerse dentro de los 

15 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la sentencia contra la cual se 

recurre.  

 

Pues bien, la sentencia definitiva recurrida fue notificada por Estado Diario con 

fecha 25 de julio de 2023, de manera que el plazo para presentar el recurso de autos 

vence el día 11 de agosto de 2023. 

 

2.3. El recurso es patrocinado por abogado habilitado para el ejercicio de la 

profesión que no es Procurador del Número.  

 

Así se desprende de lo expuesto en el primer y segundo otrosí de esta 
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presentación. 

 

2.4. La sentencia recurrida fue pronunciada con infracción de ley y el recurso 

señala expresamente en qué consiste este error de derecho.  

 

Como se explicará detalladamente en el cuerpo de este escrito, la sentencia 

definitiva recurrida ha incurrido en una infracción de Ley que ha influido sustancialmente 

en lo dispositivo del fallo, por cuanto producto de esta infracción, el Tribunal de 

Propiedad Industrial ha rechazado la protección a la invención de mi mandante a través 

de una patente de invención.  

 

2.5. La infracción de ley alegada ha influido sustancialmente en lo dispositivo 

del fallo y el recurso señala de qué modo eso ha ocurrido.  

 

El error de derecho que adolece la sentencia recurrida ha influido sustancialmente 

en lo dispositivo del fallo, pues la correcta interpretación y aplicación de las normas 

legales infringidas hubiera dado lugar a la aceptación a registro de la solicitud de patente 

de autos y no a la confirmación del fallo de primera instancia en cuanto a la falta de nivel 

inventivo de la solicitud, lo que en definitiva significa para mi representada la denegación 

de registro.  

 

2.6. Mi representada ha sufrido un perjuicio reparable sólo con la revocación 

de la sentencia recurrida.  

 

En efecto, por su propia naturaleza, el perjuicio sólo es reparable mediante la 

invalidación de la sentencia recurrida y posterior dictación de sentencia de reemplazo 

que revoque la sentencia confirmatoria, la que declare que la solicitud de patente de 

invención de autos cumple con los requisitos que establece la Ley para su registro, entre 

esto el nivel inventivo, por lo que debe procederse a su inscripción.  

 

3. ERRORES DE DERECHO DE QUE ADOLOCE LA SENTENCIA DEFINITIVA 

RECURRIDA 

 

Cabe mencionar que el recurso de casación en el fondo es un recurso de carácter 

extraordinario, que tiene por objeto invalidar determinadas sentencias o resoluciones 

definitivas cuando se han dictado en infracción a la ley, influyendo dicha infracción 

substancialmente en lo dispositivo del fallo. En este tenor, sea sostenido que “(…) la 

infracción tiene que ser de tal entidad que se falle el juicio de una manera distinta a lo 

que habría sido de observarse correctamente el derecho (…) y que a través de él la Corte 

Suprema sirve su máxima función: Mantener la unidad de la jurisprudencia por medio 

de la interpretación acertada de la ley (…)”1. 

 
1 BENAVENTE, D. Derecho Procesal, Juicio Ordinario y Recursos Procesales, Santiago, 1992, pp 218. 
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En virtud de lo citado anteriormente, cabe sostener que, para la procedencia de 

un recurso de casación, es necesario que concurran en forma copulativa los siguientes 

requisitos:  

 

a) Que se haya producido en la emisión de la resolución impugnada una 

infracción a la ley, y,  

b) Que esta infracción de ley haya influido sustancialmente en la parte 

dispositiva del fallo. 

 

En relación a lo anterior, la doctrina está conteste sobre qué se entiende por 

infracción a la ley, en cuanto a que ella se produce en los siguientes casos: 

 

a. Contravención formal: En este supuesto se infringe la ley cuando la sentencia 

impugnada está en oposición directa al texto expreso de la ley. 

b. Interpretación errónea de la ley: Se produce cuando el legislador da un sentido 

o alcance diverso al que le haya otorgado el legislador. 

c. Falsa aplicación de la ley: Se produce frente a una decisión del juez, aplicada a 

una situación no prevista por el legislador, o bien, deja de aplicarla a un caso ya 

reglado. 

 

Conforme lo establece el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, a 

continuación se expone el error de derecho en que ha incurrido la sentencia de segunda 

instancia dictada por el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial. 

 

3.1. Interpretación errónea del artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial: 

 

El artículo 16 de la Ley N° 19.039 dispone que “en los procedimientos a que se 

refiere este Párrafo, la prueba se apreciará según las reglas de la sana crítica”.  

 

Que, como capítulo infringido, la contravención formal de ley consiste en el 

prescindir por parte del Tribunal a-quo de la ley, o fallar en contra del texto expreso, o 

bien la inexistencia de lógica en las decisiones que motivan un fallo.  

 

En el caso de autos se verifica la contravención formal de ley, toda vez 

que el Tribunal a-quo ha omitido cumplir con el mandato expreso del artículo 16 de la 

Ley Nº 19.039. Invocamos este capítulo, pues el Tribunal debe considerar en todo 

momento la sana crítica en tanto elemento normativo decisorio de la Litis.  

 

Cabe señalar que la Ley no ha definido dicho concepto, por lo que puede ser 

considerado como término jurídico indeterminado a priori, correspondiendo al intérprete 

fijar su alcance. La jurisprudencia ha señalado que ello puede provenir de una 

falta de ponderación de prueba, o bien a una errada valoración de las probanzas 

aportadas al proceso. 
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En este sentido, en el fallo rol N° 44066-2016 dictado por la Tercera Sala de la 

Excelentísima Corte Suprema con fecha 20 de junio de 2017, se ha indicado que “[L]a 

sana crítica está referida a la valoración y ponderación de la prueba, esto es, la actividad 

encaminada a considerar los medios probatorios tanto aisladamente como mediante una 

valoración de conjunto para extraer las conclusiones pertinentes en cuanto a los hechos 

y fijar la forma en que éstos sucedieron. En la ponderación de ambos aspectos se deben 

tener presente las leyes de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicamente 

afianzados en la comunidad en un momento determinado, por lo que son variables en el 

tiempo y en el espacio, pero estables en el pensamiento humano y la razón”.   

 

Así las cosas, debemos hacer presente que la sentencia recurrida y emitida por 

el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial ha transgredido al art. 16 de la Ley Nº 

19.039 al momento de confirmar el rechazo de la solicitud de patente de autos. Esto 

debido a que no se han considerado aspectos relevantes del conocimiento 

científicamente afianzado para analizar los antecedentes del caso y dictaminar 

su resolución, los cuales, de haberse tenido presentes por los señores Ministros 

del Honorable Tribunal al momento de resolver, habrían llegado a la conclusión 

de que la solicitud de patente de autos efectivamente debió haber sido 

aceptada a registro.  

 

En efecto, en el considerando sexto de la sentencia de segunda instancia, se 

indica que: 

 

“SEXTO: Que, en cuanto al nivel inventivo, el pliego de reivindicaciones declara 

una composición farmacéutica sólida en polvo o liofilizada en una dosis unitaria que 

comprende sulfato de ceftolozano y el tazobactam sódico en una proporción de 2:1 en 

peso, donde la cantidad de ceftolozano activo es de 1000 o 2000 mg y la cantidad de 

tazobactam activo es de 500 o 1000 mg, con una cantidad reducida de 0,15% o menos 

de la impureza de fórmula III. A su vez, la memoria descriptiva de la solicitud 

proporciona datos que demostrarían que la composición en que se co-liofilizan el sulfato 

de ceftolozano y el tazobactam sódico da como resultado cantidades significativas de la 

impureza de fórmula (III) (RRT=1.22) (Ejemplo 7), por lo que se propone un proceso 

que comprende (a) liofilizar una primera solución que comprende solamente sulfato de 

ceftolozano para obtener una composición de ceftolozano liofilizada; (b) liofilizar una 

segunda solución que comprende solamente tazobactam sódico para obtener una 

composición de tazobactam liofilizada; y (c) mezclar la composición de ceftolozano 

liofilizada y la composición de tazobactam liofilizada para formar la composición 

farmacéutica sólida, donde se inhibiría completamente la formación del compuesto de 

fórmula III (RRT=1.22) (Ejemplo 10). 

 

No obstante lo anterior, ya se indicó que D1 describe el uso combinado de 

ceftolozano y tazobactam para el tratamiento de enfermedades e infecciones de origen 

bacteriano; en una relación en peso de los agentes activos de 2:1. Por su parte D2, 

describe que es conocido que las cefalosporinas son químicamente inestables, y por ello 
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es común observar en las composiciones una reducción en el título y la coloración 

durante su almacenamiento, por lo que propone el uso de lactosa y/o cloruro de sodio 

como agentes estabilizantes de las cefalosporinas, tanto en polvo como en solución para 

inyectables. Finalmente, D3, describe una composición antimicrobiana que comprende 

cefepima, tazobactam y linezolid, en forma de solución inyectable que además contiene 

arginina y citrato de sodio, por lo tanto, también divulga el uso combinado de una 

cefalosporina y tazobactam. 

 

En virtud de lo anterior, la perito concluye que ya se han descrito composiciones 

farmacéuticas antimicrobianas que comprenden una cefalosporina (ceftolozano o 

cefepima) combinada con tazobactam, y la necesidad de estabilizar composiciones 

farmacéuticas que comprenden una cefalosporina mediante el uso de cloruro de sodio 

como agente estabilizador. Agrega además, en relación a las etapas del proceso 

reivindicadas, que de los ejemplos de la memoria descriptiva es posible apreciar que 

existen componentes utilizados para aumentar la estabilidad de la composición, los 

cuales no se encuentran detallados en las cláusulas independientes del pliego de 

reivindicaciones. Por lo que, tal como se encuentra redactada la cláusula principal del 

pliego de reivindicaciones, no es posible reconocer una característica técnica que 

efectivamente sea la responsable de otorgar la mejor estabilidad a los principios activos 

sulfato de ceftolozano y tazobactam sódico, que permitan proporcionar una composición 

con una cantidad reducida de 0,15% o menos de la impureza de fórmula (III), por lo 

que en ausencia de tales componentes, no es posible reconocer el nivel inventivo de la 

presente solicitud.” 

 

Por su parte, el considerando séptimo de la sentencia de segunda instancia 

señala que: 

 

“SÉPTIMO: Que estos sentenciadores, están contestes con los argumentos 

señalados en el informe pericial decretado en segunda instancia, que confirman además 

lo señalado por la perito de primera instancia en orden a que la necesidad de estabilizar 

de un modo eficaz las formulaciones que comprenden una cefalosporina como 

ceftolozano, ya ha sido abordada por estos documentos; especialmente en el documento 

D2 que enseña el uso de cloruro de sodio como agente estabilizador. Esto último es 

confirmado en los ejemplos 6, 7 y 8 de la memoria descriptiva de la presente invención, 

donde la manufactura y liofilización de una composición que comprende tazobactam, 

ceftolozano y cloruro de sodio presenta una estabilidad mayor que aquellas 

composiciones que comprenden concentraciones menores de cloruro de sodio. Si las 

composiciones mencionadas son más estables al almacenaje es esperable que los niveles 

de impurezas sean menores.” 

 

Así las cosas, no se comprende cómo se podrían obtener las características de la 

invención si ninguno de los tres documentos las menciona. 

 

Este hecho resulta esencial, ya que constituye una transgresión expresa 

a la sana crítica (ya sea desde el punto de vista de las máximas de la experiencia, de 
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las reglas invariables de la lógica o de los datos científicamente afianzados). Lo anterior, 

considerando que el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial está omitiendo evaluar 

ese argumento para decidir sobre el fondo del asunto. 

 

De esta manera, se observa una falta de entendimiento sustantivo de los 

documentos que han sido aportados en estos autos para solicitar el registro de este 

invento y de su aplicación industrial, llevado a la realidad de donde se aplica esta 

tecnología. Dado lo anterior, se puede concluir que existe una infracción al artículo 16 

de la Ley de Propiedad Industrial, ya que en concreto estos antecedentes no fueron 

evaluados de  conformidad con las reglas de la sana crítica, por cuanto no siguen los 

conocimientos científicamente afianzados, puesto que un experto normalmente versado 

en la materia sabría de estas limitaciones y no se sentiría motivado a usar lo divulgado 

(en los documentos D1, D2 y D3), para solucionar el problema técnico planteado en la 

solicitud de autos. 

 

3.2. Interpretación errónea del artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial: 

 

El artículo 35 de la Ley N° 19.039 dispone que “se considera que una invención 

tiene nivel inventivo, si, para una persona normalmente versada en la materia técnica 

correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente 

del estado de la técnica”. A nuestro juicio, por parte de este Honorable Tribunal de 

Propiedad Industrial ha existido una errónea aplicación del presente artículo – que 

constituye una infracción de ley – ya que, del arte previo analizado, ha arribado a la 

conclusión de que la invención no es patentable, cuando a nuestro juicio, la solicitud de 

patente de autos cumple cabalmente con todos y cada uno de los requisitos que la Ley 

del ramo establece y por ende sí cumple con el requisito de nivel inventivo.  

 

En la evidencia entregada no se indica cómo D1 (WO2013036783), D2 

(US4822785) y D3 (WO2007086011), logran proveer una composición farmacéutica 

sólida que comprende sulfato de ceftolozano y el tazobactam sódico estable y con una 

cantidad reducida de 0,15% o menos de la impureza de fórmula III que puedan 

administrarse por vía parenteral, que ha sido ESTABILIZADA MEDIANTE UNA ETAPA 

DE LIOFILIZACIÓN. En este sentido es importante recalcar los siguientes puntos:  

 

1. Si bien D1 (WO2013036783) divulga una composición farmacéutica sólida que 

comprende sulfato de ceftolozano y tazobactam en una relación en peso de 2:1, no 

detalla que durante el proceso de fabricación se producen impurezas tales 

como el compuesto de fórmula (III), el cual en la presente solicitud está presente 

en un 0,15% o menos, ni tampoco describe un proceso para preparar la 

composición farmacéutica que comprenda los pasos reivindicados, lo cuales incluyen 

etapas de liofilización. 

 

2. Como se indicó en el informe pericial, “Por su parte, D2 (US4822785) divulga una 

composición inyectable en polvo que comprende una cefalosporina especifica que se 

estabiliza en una solución inyectable incorporando lactosa y/o cloruro de sodio; ya que 
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era conocido que las cefalosporinas son químicamente inestables (se observa coloración 

y reducción en el título no solo en soluciones acuosas sino también en polvos secos y 

durante el almacenamiento). D2 describe que el cloruro de sodio es útil como agente 

estabilizante de cefalosporinas, tanto en polvo liofilizado como en solución para 

inyectables. Sin embargo, D2 no describe una composición farmacéutica composición 

farmacéutica que comprende sulfato de ceftolozano y tazobactam en una relación en 

peso de 2:1, con una cantidad de 0,15% o menos de la impureza de fórmula III.” 

 

A mayor abundamiento, D2 tampoco divulga que se puede mejorar la estabilidad y la 

pureza de una composición farmacéutica que comprende sulfato de ceftolozano y 

tazobactam en una relación en peso de 2:1 mediante una co-liofilizan el sulfato de 

ceftolozano y el tazobactam sódico reduciendo en forma significativa las cantidades 

de la impureza de fórmula (III) (Ejemplo 7 de la presente solicitud). 

 

3. D3 (WO2007086011) describe una composición farmacéutica antimicrobiana que 

comprende cefipima con una actividad mejorada al combinarse con tazobactam, y que 

adicionalmente amplia su espectro de actividad con la adición de linezolid. La 

composición puede estar en forma de dosificación parenteral y contiene arginina, citrato 

de sodio, entre otros excipientes mencionados. D3 no describe una composición 

farmacéutica que comprende sulfato de ceftolozano y tazobactam en una 

relación en peso de 2:1, con una cantidad de 0,15% o menos de la impureza de 

fórmula III. 

 

D3 al igual D2 tampoco divulga que se puede mejorar la estabilidad y la pureza de una 

composición farmacéutica que comprende sulfato de ceftolozano y tazobactam en una 

relación en peso de 2:1 mediante una co-liofilizan el sulfato de ceftolozano y el 

tazobactam sódico reduciendo en forma significativa las cantidades de la impureza de 

fórmula (III) (Ejemplo 7 de la presente solicitud). 

 

4. Tal como lo señala la perito, el problema técnico objetivo a resolver puede 

considerarse “es proveer una composición farmacéutica sólida que comprende sulfato 

de ceftolozano y el tazobactam sódico estable y con una cantidad reducida de 0,15% o 

menos de la impureza de fórmula III que puedan administrarse por vía parenteral". 

 

Para resolver este problema técnico, el solicitante propone una composición 

farmacéutica que comprende sulfato de ceftolozano y tazobactam en una relación en 

peso de 2:1, con una cantidad de 0,15% o menos de la impureza de fórmula III y un 

proceso para obtener dicha composición. 

 

5. D1, D2 y D3 no revelan la siguiente característica distintiva: 

 

1) liofilizar una primera solución que comprende solamente sulfato de 

ceftolozano para obtener una composición de ceftolozano liofilizada y (b) 

liofilizar una segunda solución que comprende solamente tazobactam 
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sódico para obtener una composición de tazobactam liofilizada, inhibiendo 

completamente la formación del compuesto de fórmula III (RRT=1.22) 

(Ejemplo 10). 

 

6. La solución técnica propuesta por el solicitante no contempla la existencia de 

componentes adicionales para aumentar la estabilidad de la composición farmacéutica 

reivindicada tal como se sugiere en la sentencia confirmatoria de rechazo. El solicitante 

ha reiterado en numerosas ocasiones que “… la mejora en la estabilidad y la pureza de 

la composición farmacéutica de la presente solicitud por sobre las referencias citadas 

más arriba, se sustenta en los datos que demuestran que el medicamento en el que se 

co-liofilizan el sulfato de ceftolozano y el tazobactam sódico da como resultado 

cantidades significativas de la impureza de fórmula (III) (Ejemplo 7 de la 

presente solicitud). El Ejemplo 10 que se encuentra en la memoria descriptiva y su 

conclusión, proporcionan datos que demuestran que el producto farmacéutico en el que 

se mezclan sulfato de ceftolozano liofilizado y tazobactam sódico liofilizado (tal como se 

indica en el Ejemplo 9), inhibe completamente la formación de la impureza de fórmula 

(III).” 

 

7. Por último, cabe destacar que la perito no se pronunció en ningún momento con 

respecto al efecto técnico superior de la presente solicitud por sobre D1, D2 y D3 

relacionado con la estabilidad y pureza de la composición farmacéutica reivindicada, al 

aplicar una co-liofilización del sulfato de ceftolozano y el tazobactam sódico 

proporcionando como resultado cantidades significativas de la impureza de 

fórmula (III). Ver Ejemplo 7 de la presente solicitud. 

 

Así las cosas, con respecto a la falta de nivel inventivo de la reivindicación 1, 

nuestro representado considera que, ya que ni D1, D2 ni D3 anticipan lo reivindicado 

en la cláusula 1, entonces quiere decir que ella presenta nivel inventivo, al igual que el 

resto de las reivindicaciones del pliego. 

 

De acuerdo con lo señalado anteriormente, el solicitante considera que la solicitud 

de autos es novedosa e inventiva por sobre el arte previo citado, pues el arte previo 

citado no describe todas las características reivindicadas para la presente invención, y 

porque de acuerdo con los argumentos anteriores, es imposible modificar de manera 

evidente las enseñanzas de los documentos D1, D2 y D3 para alcanzar la presente 

invención, ni solucionar el problema técnico planteado. 

 

Por todo lo anterior, el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial no ha sido 

correctamente interpretado ni aplicado y, por tanto, ha existido un error de derecho que 

afecta ciertamente lo dispositivo del fallo, toda vez que la presente invención cuyo 

registro se solicita en autos no resulta obvia.  

 

Si bien es cierto que el artículo 35 de la citada ley no establece un procedimiento 

o criterio para que el experto en la materia técnica correspondiente analice y determine 

si es que la invención cuenta con nivel inventivo o si, por el contrario, es obvia o se 
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habría derivado de manera evidente del estado de la técnica, se han establecido diversos 

criterios para este análisis gracias a las oficinas de patentes extranjeras.   

 

Los antedichos criterios van desde el Método Problema-Solución (utilizado por 

INAPI según sus Directrices de Patentes), los métodos de la jurisprudencia 

norteamericana “Teaching-Suggestion-Motivation Test”2 y el reciente “Obvious to Try + 

Reasonable Expectation of Success”3, como también consideraciones secundarias, que 

podrían ser un indicativo de que la invención no resulta obvia, tales como éxito comercial 

de la invención, que el arte previo señalaba que técnica o científicamente no era posible 

llegar a esa invención sin embargo se ha demostrado lo contrario (“teaching away”), 

copia de invención por los competidores, necesidades existentes a la fecha pero nunca 

solucionadas, escepticismo previo de los expertos respecto de la posibilidad de crear el 

invento, entre otras.  

  

 En efecto, en el caso de autos se puede ver claramente cómo el fallo recurrido ha 

transgredido uno de estos criterios, en particular el “Método Problema-Solución”. 

Esto, debido a que, como ya se ha mencionado a lo largo de este escrito, no se puede 

entender que un experto en la materia o área técnica de la solicitud de autos pueda 

desprender del estado de la técnica vigente al momento de la presentación de la misma 

la solución que ésta propone de una forma normal.  

 

 En sus Directrices de Patentes, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ha 

indicado dos preguntas para determinar si es que la invención cuenta con nivel inventivo, 

requiriéndose la segunda sólo en caso de que la primera obtuviese una respuesta 

positiva: 

 

1. El experto en la materia, ¿hubiese reconocido el mismo problema 

técnico objetivo? 

2. El experto en la materia, ¿hubiese resuelto el mismo problema técnico 

objetivo de la manera indicada en la solicitud? 

 

Teniendo presente estos puntos, si el análisis que hizo el Tribunal de Segunda 

instancia hubiese cumplido con responder las preguntas anteriores, habría determinado 

que el problema técnico objetivo de esta solicitud de patente se veía resuelta por la 

misma, de modo tal que un experto en la materia no podría haberlo resuelto del mismo 

modo a través de los datos que se desprendían del estado del arte.  

 

Todos estos criterios parten de la base de que se ha escogido el o los documentos 

relevantes del arte previo, y que dichos documentos den a conocer, no totalmente, 

sino que por lo menos sugieran (para que resulte obvia), la solución técnica 

propuesta por la invención. 

 

 
2 De acuerdo a la jurisprudencia de los Estados Unidos de América, KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007)” 
3 Según jurisprudencia de los Estados Unidos de América, In re Kubin (Fed. Cir. 2009). 
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En este caso en particular (bajo los criterios que se señalan arriba) aun así no 

habría sido aplicada correctamente la disposición del artículo 35 de la Ley 

19.039, existiendo un error de derecho, ya que nuevamente a partir del arte previo, la 

invención de autos no se deriva de manera evidente ni resulta obvia.  

 

Sin embargo, por los errores de derecho en los que ha incurrido el Tribunal de 

Propiedad Industrial, donde se consideró que la invención derivaba de manera evidente 

de D1, D2 y D3, es que se ha denegado la solicitud de patente para la invención de 

autos, efectuando una aplicación incorrecta del artículo 35 de la ley 19.039, que ha 

influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. 

 

4. FORMA EN QUE ESTAS INFRACCIONES DE LEY INFLUYEN 

SUSTANCIALMENTE EN LO DISPOSITIVO DEL FALLO. 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, 

las infracciones a la ley en que incurrió la sentencia recurrida deben haber influido 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo. 

 

En el caso que nos convoca, las infracciones cometidas en la aplicación de estas 

normas influyeron sustancialmente en lo dispositivo de fallo, debido a que, si se hubiese 

ponderado correctamente los antecedentes y argumentos de hecho y de derecho, se 

habría llegado necesariamente a la conclusión de que la invención es merecedora del 

derecho de propiedad industrial de patente de invención y por lo mismo, registrable, al 

cumplir con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley N° 19.039.  

 

En efecto, las infracciones antes mencionadas a los Artículos 16 y 35 de la Ley 

N° 19.039 influyeron sustancialmente en lo dispositivo del fallo pronunciado, 

esgrimiendo que la invención no era patentable ya que resultaba obvia o se derivaba de 

manera evidente del estado de la técnica, en circunstancias que el estado de la técnica 

invocado era insuficiente como para atribuirle tal entidad, que impidiese el 

registro de la patente de mi representada. 

 

Por consiguiente, de no haberse incurrido en estos errores de derecho, la 

sentencia recurrida habría revocado la resolución de la Sra. Directora Nacional del 

Instituto Nacional de Propiedad Industrial, aceptando a registro la patente de invención 

solicitada.  

 

Al contrario, al aplicar erróneamente el artículo 35 de la Ley Nº 19.039, sobre la 

base de no considerar las diferencias del arte previo con la invención de autos, y de que 

esta última no se deriva de manera evidente del estado de la técnica, ha conducido 

a este Tribunal a rechazar la solicitud de registro requerida, quedando en evidencia la 

infracción de ley denunciada por esta parte respecto de la sentencia objeto del presente 

recurso. Asimismo, al dar aplicación errónea al artículo 16 del mismo cuerpo 

normativo, se ha limitado la evaluación de la medida para mejor resolver dictada por el 
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Honorable Tribunal, por cuanto no se ha analizado de conformidad a los conocimientos 

científicamente afianzados y la documentación que se encuentra aportada en estos 

autos.  

 

Es claro que existe acá una falta de aplicación de los cánones o normas señaladas 

precedentemente, a saber, Art. 16 y 35 de la Ley N° 19.039., las que han sido 

evidentemente infringidas por el Tribunal de segunda instancia.  

 

5. MI REPRESENTADA HA SUFRIDO UN PERJUICIO REPARABLE SÓLO CON LA 

INVALIDACIÓN DE LA SENTENCIA RECURRIDA. 

 

Producto de la sentencia que rechaza a registro la patente solicitada por esta 

parte, se han afectado los intereses que mi mandante tiene en relación a solicitud de 

patente de autos, ya que como se ha indicado en esta presentación, la presente 

invención cumple cabalmente con el requisito de Nivel Inventivo contemplado en 

el artículo 35 de la Ley N° 19.039, lo cual se hubiera determinado del análisis correcto 

de los medios probatorios de conformidad a las normas de la sana crítica, de acuerdo al 

artículo 16 del mismo cuerpo legal.  

 

De esta forma, la denegación de la presente solicitud de registro implica un 

evidente perjuicio, no sólo procesal, sino que incluso de perspectivas económicas y 

sociales para mi representada, puesto que no podrá evitar que terceros se beneficien de 

su tecnología que tanto tiempo y dinero le ha costado desarrollar.  

 

Así, por su propia naturaleza, el perjuicio causado a mi representada solo puede 

ser reparado mediante la invalidación de la sentencia recurrida y posterior dictación de 

una sentencia de reemplazo, que revoque la sentencia confirmatoria de autos y, en 

definitiva, acepte a registro la Solicitud Patente de Invención N° 201502755. 

 

POR TANTO, 

En mérito de lo expuesto y conforme a lo dispuesto en los artículos 17 bis B, 

inciso 3º, 16, 35 de la Ley 19.039, y arts. 764 y siguientes del Código de Procedimiento 

Civil, y demás normas legales aplicables en la especie, 

AL HONORABLE TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SOLICITO: Tener 

por interpuesto recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia definitiva 

dictada por este Honorable Tribunal y notificada en estos autos con fecha 25 de julio de 

2023, y concediéndolo, ordenar se eleven los autos para ante la Excma. Corte Suprema, 

a fin de que este último Tribunal, conociendo de él, lo declare admisible, lo acoja y anule 

dicha sentencia recurrida, procediendo a dictar otra de reemplazo que acepte el registro 

de la patente de autos solicitada por mi representada, en base a los argumentos 

esgrimidos en el presente recurso.  
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PRIMER OTROSI: AL H.T.P.I. PIDO, se sirva tener por acompañados los siguientes 

documentos habilitantes: 

 

1. Copia de poder en que consta mi personería para actuar en representación de la 

sociedad recurrente de autos MERCK SHARP & DOHME CORP., que ha sido 

debidamente enrolado ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial bajo el 

número de poder 75.786. 

2. Copia de documento de delegación general de poderes, debidamente enrolado 

ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, bajo el número de custodia 

141.142. 

3. Copia de cédula de identidad de doña Danica Mardesic Stuardo en la que se 

acredita la calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.  

 

SEGUNDO OTROSI: AL H.T.P.I. PIDO, tener presente que, en mi calidad de abogada 

habilitada para el ejercicio de la profesión, con domicilio en Av. Apoquindo 3669 Of. 901, 

Las Condes, Santiago, y de conformidad con lo dispuesto por el inciso final del artículo 

772 del Código de Procedimiento Civil, asumo expresamente la calidad de abogado 

patrocinante del presente recurso de casación en el fondo, asumiendo además el poder 

e indicando que actuaré personalmente en él, sin perjuicio de futuras delegaciones de 

poder. 

 

 

 

 

 

























 

 

 

Santiago, once de agosto del año dos mil veintitrés. 
 
A la presentación de fecha 10-08-2023 Código 12534: Dese cuenta en sala del 
recurso de casación en el fondo. 
    
ROL TDPI 1488-2021 

 
 
Proveído por el Presidente del Tribunal de Propiedad Industrial Sr. Marco Arellano 
Quiroz. 
 
 
NOTIFICADA POR EL ESTADO DIARIO CON ESTA FECHA 
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Santiago, dieciséis de agosto del año dos mil veintitrés. 

 

Resolviendo la presentación de fecha 10-08-2023: 

              A lo principal: Atendido que el recurso de casación en el fondo deducido, 

lo ha sido en tiempo y patrocinado por abogado habilitado para el ejercicio de la 

profesión y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 770, 771, 

772, y 776 del Código de Procedimiento Civil, téngase por interpuesto y 

concédase el recurso.  

           Elévense los autos a la Excma. Corte Suprema para su conocimiento y 

ulterior resolución. 

Al primer otrosí: Por acompañados. 

Al segundo otrosí: Téngase presente el patrocinio y poder. 

Rol TDPI N° 1488-2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dictada por los Ministros Sr. Marco Arellano Quiroz, Sr. Andrés Álvarez Piñones, y 
Sra. Pamela Fitch Rossel. 
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                                                                        ORD:                 169 /2023 
       
                                                                        ANT:  Recurso de Casación.  
       
                                                                        MAT.:  Remite expediente de causa que 

indica con recurso de casación. 
 

 

 

A: SR. JUAN EDUARDO FUENTES BELMAR 
 PRESIDENTE DE LA EXCELENTISIMA CORTE SUPREMA 
 
DE: MARTA ARAYA FERNANDEZ 
 TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 

En la causa que se individualiza se ha interpuesto recurso de casación en contra de la sentencia de 

segunda instancia dictada por este órgano jurisdiccional: 

 

ROL TDPI INDIVIDUALIZACION SOLICITUD  

1488-2021 PATENTE DE 

INVENCIÓN 
201502755  

 

 

RECURRENTE MERCK SHARP & 

DOHME CORP 

RUT PAIS: ESTADOS 

UNIDOS 

ABOGADO DANICA MARDESIC 

STUARDO 

RUT 8668562-0 

RECURRIDO LABORATORIOS 

RECALCINE S. A 

RUT 91637000-8 

ABOGADO RODRIGO ALBAGLI 

VENTURA 

RUT 7033630-8 

 

 

 

Interpuesto el recurso este fue concedido por este Tribunal de alzada ordenándose elevar los autos a 

la Excelentísima Corte Suprema para su conocimiento y resolución. 

 

Por tanto, cumplo con remitir el expediente individualizado para dar curso a la tramitación del 

recurso correspondiente. 

 

 

Saluda atentamente a usted, 
 

 

 

                                                MARTA ARAYA FERNANDEZ 
Secretaria – Abogado  

 

Folio OFIC202307437
16-08-2023



 

 

Tribunal de Propiedad Industrial 
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