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2560/P

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re:  Expediente No. 03.040.551
Solicitud de patente a nombre de Mc Neil-PPC, Inc.

Yo, IMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en la carrera 11 A No. 94-76, Of. 305, obrando como apoderada de
la sociedad Mc Neil-PPC, Inc, domiciliada en Skillman, New Jerscy, Estados
Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al
oficio No. 12925 notificado por fijacién en lista el 9 de Noviembre de 2006,
relacionado con el concepto técnico de fondo No. 1731, me permito manifestar

lo siguiente:

1. Con fundamento en la facultad que confiete el articulo 34 de la Decisién
486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquicr momento del
trimite, presento junto con este memotal nuevo el capitulo reivindicatorio que
ahora consta de veinticuatro (24) reivindicaciones y en el cual se han realizado las
siguientes modificaciones:

1.1  Se reemplaz6 la expresion “miicleo cubierto” por la expresion “forma de
dosis cubierta” dentro del preimbulo de todas las reivindicaciones.

1.2. Dentro de la reivindicacién 1 se introdujo la expresion “wun plano principal de
simeiria y un plano de simeiria conjugado o en espejo” El sustento para esta
modificacién se encuentra por ejemplo en la pagina 19, lineas 152 18 yen
la péigina 20, lineas 3 a 5 de la memoria descriptiva de la presente solicitud.

1.3. Adicionalmente, en la reivindicacién 1 se establecio que el revestimiento
presenta un grosor. El sustento para esta inclusién sc encuentra cn la

pégina 19, lineas 8 a 11 de la descripcion.

14 También se mtrodu]o denu:o dela relvmdlcacmn 1la parte caracncnstlca

MLM_W" El sustento para esta modlﬁcacmn se
encuentra en las paginas 7, lineas 18 a 23, pigina 8, lineas 42 12yenla

)

o



pigina 20, linea 18 hasta la pigina 21, linea 3 de la memoria descriptiva de
esta solicitud.

15 Se introdujeron las nuevas reivindicaciones 23 y 24 que hacen referencia a
modalidades preferidas de la solicitud y cuyo sustento se encuentra en la
pigina 26, linea 20 hasta la pagina 27, linea 13 y la pégina 35, lineas 18 a
23 respectivamente.

En cuanto a las anteriores modificaciones, me permito decir que el nuevo
capitulo reivindicatorio se encuentra debidamente sustentado por la
descripcion y las reivindicaciones originalmente presentadas y no amplia
de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud, como se
demostrd anteriormente.

Para este efecto, me permito acompatiar el recibo No. 07-5,875 de 18 de
enero de 2007, con lo cual queda cubierta la tasa correspondiente a la
modificacién de una solicitud de patente en cuanto a sus reivindicaciones.

2. Claridad de la solicitud.

El examinador establecié en su concepto técnico 1731 que: “E/ ¥rmino “niicleo
cubisrto” que aparsce a lo largo del capitulo reivindicatorio es tan amplio que no se encuenira
sustentado por la descripcidn ni los ejemplos, temisndo en cuanta que solamente se estd
reindicando formas solidas recubiertas.”

Sobre este particular me permito manifestar que dicho témmino ha sido
modificado como se expuso en el numeral antetior 1.1 de este memorizl por la
cxpresion “forma de dosis cubiertd” cuyo sustento se encuentra cn la pigina 18,
lineas 4 y 5 y pégina 35, lineas 18 a 20 de la memotia descriptiva. Se entenderi
que la presente solicitud sc encuentra dirigida a una forma de dosis recubierta.
De esta forma queda cabalmente superada la objecién de claridad expuesta por el
examinador.

3. Novedad

El articulo 16 de la Decisién 486 de la Comision de 1a Comunidad Andina indica
que la invencién se considera como nueva cuando no esti comprendidg en cl estado
de la técnica, lo que quiere obviamente significar, a contrario sensu, es que la
invencién xg se considera como nueva si esti gapradidg cn cl estado de la
técnica. Esto es de 16gica hermenéutica y gramitica elemental. Si de acuerdo con
cl espiritu de la norma legal indicada, la invencién no se considera como nueva si
esti “comptendida” en el estado de la técnica, dicha normmna se esti refiriendo,
naturalmente, a_k fotalidad del invento y ng a algino o @ algunos de sus qomponentes.
Para que la invencién pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA
ELLA, ha de estar contenida en “e/ conjunto de conocimientos existentes que son aplicables
al proceso industrial” como define cl cstado de la téenica el Trbunal de Justicia del
Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-1P-89, sentencia de 31 de octubre de 1989,
publicada en Jurisprudencia del Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena,
Tomo II, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, pagina 60).



Lo anterior es conocido como el concepto de NOVEDAD ABSOLUTA, de
conformidad con el cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invencién
serd necesario que lo reivindicado por la invencion bajo estudio corresponda de
forma total ¢n un documento o anterioridad sefialado, conclusion a la que sc llega
después de un andlisis exhaustivo mediante una comparacién entre los capitulos
reivindicatorios en discusidn.

Abhora bien, si un determinado elemento, condicién o circunstancia de la nueva
creacion ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego,
que la invenci6én deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin
razén ha dicho el mencionado Tribunal: “bay gue advertir que tvda creacidn es, en cierta
Jorma, producto del estado de la técnica exastente, en el sentido de que el inventor ba de fener ¢n
cuenta um comjunto de comociprientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos
aplicables a la industria” (Ibidem, piginas 53 y 54) (cl subrayado es nuestro).

Hasta aqui sc puede concluir que la novedad como minimo debe contemplar los
sipuientes aspectos:

-Que la invencion en estudio esté contenida de forma TOTAIL y
ABSOLUTA en el documento que se menciona como anterioridad o de
forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios.

-Que la invencién en estudio puede partir de conocimientos conocidos,
caso en el cual habri que hacer la comparacién no de lo conocido sino de lo
inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la
invendén con sus nuevas caracteristicas al campo técnico al cual pertenece
la invencién en cstudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para desvirtuar la novedad de la presente
invencién seria forzoso que se demostrara que la invencién de mi mandante esti
comprendida en el estado de la técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede,
tendiendo en cuenta que el nuevo capitulo reivindicatorio que se presenta sec
diferencia axin mds de los documentos del estado de la técnica citados por esc
despacho.

En el concepto técnico 1731, se establecid que: “La patente US 6113945, en su
Jfigura 3, revela tabletas multicolores cubiertas que fiene una linea de transicion de color la cwal
Se encuentra de manera ransversal y una capa de sello que se encuentra intersecando la linea de
transicion.”

“La patente Us5146730 enseia tabletas rocubiertas que muestran un sello alrededor del ¢je
longitudinal.”

“La patente US 5672300 y US 2624163 revelan cdpsulas de gelatina blanda bechas a pariir
de peliculas de gelatina que muestran pairones de color, tal como lineas de color que tienen lineas
de transicion que cortan el plano de la pelicula de sellado.”

“Comparando elsmento por elemento, muchos de las formas recubierias de la presents solicitnd,
son iguales a las de los documentos citados, y puede afectar la novedad ds la presente sobicisud.”



En cuanto a la novedad de la presente solicitud, a continuacion me permito
exponer cada objeto de los documentos citados a fin de demostrat que ninguno
de ellos revela de manera total los rasgos de la presente solicitud, esto con el fin
de demostrar que no son iguales a las caracteristicas de la presente solicitud.

31 Novedad de la presente solicitud sobte el documento D1
(US6113945)

El documento D1 (US6113945) se encuentra dirigido 2 un medicamento y a su
proceso de fabricacién. Sc emplea un micleo de capleta o tableta con un color
uniforme que lo cubre, el cual se puede aplicar a través de un proceso de
recubrimiento mediante aspersién o por un paso sendillo de recubrimiento por
inmersion.

Adicionalmente, este documento ensefia que el nicleo en si mismo puede tener
un color o ser incoloro y su cubierta de color o sin color posee una superficie
externa en un extremo o lado colorcado por una tinta adecuada a fin de

proporcionar una gpatiencia de dos cologes.

Por el contrario, ahora la presente solicitud a través del capitulo reivindicatorio
modificado, presenta una forma de dosis recubierta, que comprende un nicleo

el cual tiene una superficie cxterna; un plano mayor de simettia y un plano de

simetria conjugado o en espejo; y un revestimiento que incluye al menos una
pelicula aplicada al micleo de manera que cubme parcialmente dicha superficic

externa. Adcmis el revestimiento presenta un grosor e incluye una unién de
pelicula que yace sustancialmente cn un primer plano de referencia, y dentro de

lo mencionado al menos un I
sustancialmente en un segundo plang de referencia, el cual pasa a través de

dicho miicleo e intercepta dicho primer plano de referencia.

Adluom]mentc la prcsenu: sollc.ttud revela poruones del fevestimiento que yacen

g . g - : siendo visualmente
dlstmtos entre si, en donde cada una de d1chas porctones tienc una distincion
visual que sustancialmente atraviesan el grosor del revestimiento, y que ademis el

primer plano de referendia no se ¢ n di
plano de referencia y dicha linea de transicién que yace sustancialmente en el

segundo plano de referencia es congruente con ¢l plano de simetrig
conjugado o en espejo.

Como el examinador puede darse cuents, ahora la presente invencidon sc
diferencia ain mis de las caracteristicas del documento D1 a través de las
maodificacioncs realizadas en el capitulo reivindicatorio, es decir D1 no revela una

unién de pelicula que yace sustancialmente en un ptimer plano de referencia
y_dem:ro de 10 menc:onado al menos m_;ﬂggla_dg_c_mmng_é_m

BLE ) Segul ncia, caracteristicas
adn:lonales a las esbozadas en el pa.rrafo mmedntnmenu: anterior. En




consecuencia, ¢l documento D1 ya no resulta relevante al momento de juzgar la
novedad de la presente solicitud.

32 Novedad de la presente solicitud sobre el documento D2
(US5146730)

Por su parte el documento D2 revela una tableta medicinal, la cual se encuentra
cubicrta pot un revestimiento formado por la aplicacion de capas respectivas
de peliculas eldsticas de gelatina Adicionalmente, esta referencia ensefia que

las capas de gelatina aphcadas se amoldan a la superficie de la tableta enlazindose
de manera seguta a la misma, estas capas son sclladas de extremo a extremo en
' - a tableta y en donde lo

desee el fabncante 7

En contraste, la presente solicitud revela una forma de dosis recubierta que
cotnprmdc un nucleo el cual ticne una supe:ﬁc:e externa; ml_pl_amgmt_@
Z ' simetrls : 2N _espejo; y un revestimiento

qe mcluye ‘al menos unapehcula aphcada al nicleo de mancra que cubra
parcialmente la superficie externa del mismo. Adicionalmente, el revestimiento

presenta un grosor e incluye una unién de pelicula que yace sustancialmente en
un pnmr.r plano de referencm y dentro de lo menmonado al menos nna_p_c];[gﬂa

m&ma, | cual pasa a través de dxcho nuc.leo ¢ mtercepta dlChO pnmer plmo
de referencia.

Caracteristicas como porciones del revestimiento que yacen en los lados

opucstos de dicha linea de transicién siendo visualmente distintos catre si, y
ademis revela que el primer plano de referencia no se encuentra congruente

con el segundo plano de referencia y la linea de transicién que yace
€8s congruente con ¢l plano

sustancialmente cn ¢l segundo plano de referencia

de simetria conjugado o en espejo, no son reveladas en el documento D2,

Asi las cosas, existen diferencias notorias entre D2 y la solicitud en estudio, toda
vez que D2 produce formas de dosis que poseen una unién de pellcula en ¢l

mismeo plano como la linea de transicién, pero no ensedia la participacion de
una unién de pelicula que yace sustancialmente en un primer plano de
mﬁcmn.m_y dentro de lo mcnt:lonado al menos ung pelicula de linea de

caracteristicas adlclonales | a las antes menctonadas Pot estas razones,
documento D2 tampoco se constituye en un hecho relevante para desvirtuar la
novedad de la materia objeto de la presente solicitud.

32 Novedad de la presente solicitud sobre el documento D3
(US5672300)

Este documento se encuentra ditigido a un gparato o dispositivo para la

produccién de tiras de gelatina con disefios para formar cipsulas de gelatina
blanda con dibujos.



Sobre este particular, me permito decit que el capitulo reivindicatorio de esta
referencia sc encuentra enfocado al agparato y al proceso y no a una_forma de
dosis y teniendo en cuenta que el alcance de la invencién se encuentra dado por
el tenor de las reivindicaciones, al comparar estos dos capitulos reivindicatorio,
resulta ser muy diferente la materia objeto de la presente solicitud delimitada por
el capitulo reivindicatorio con lo protegido por aquel de la referencia D3.

De hecho, la referencia D3 revela en sus figuras 9 y 10, el modelo de cipsula de
gelatina blanda, que muestra un patrén en tiras 58 que posce una pluralidad de
tiras espaciadas en un color sencillo, y como queda la apariencia de tiras sobre la
cipsula. Sin embargo este documento no ensefia ni dentro de su descripcion o
su capitulo reivindicatotio, las caracteristicas novedosas de lz presente solicitud
antes mencionadas.

En consecuencia, este documento no es relevante para desvirtuar la novedad de
la presente solicitud, toda vez que no ensefia o revela las caracteristicas de la
presente invencién dentro de su descripcion y mucho menos en el capitulo
reivindicatoio.

34 Novedad de la presente solicitud sobre el documento D4
(US2624163)

La patente US2624163, publicada desde el aiio de 1953 describe también un
método para la formacién de una cdpsula de gelatina comestible, la cual presente

una insignia.

De hecho, esta referencia revela dentro de la unica reivindicacién que tiene que
los pasos para realizar dicha cépsula son los de disolver una tinta no tdxica
soluble en alcohol en un alcohol inferior, transfeds la solucion asf formada hacia
un rodillo de disefio que contiene porciones salientes y gealizar una pelicula de
gelatina blanda comestible por contacto de Iz pelicula con las porciones salientes
de tl manera que se transfieren dichas porciones de la solucion hasta las
porciones deseadas de la pelfcula de gelatina blanda comestible y hacer que se
evapore el alcohol y formar de éste modo la cipsula de gelatina.

Aun mis, en la memoria descriptiva del documento D4 se revela que el
tratamiento de la pelicula se hace con un solvente de tal manera que Gnicamente
la superficie de las porciones de la pelicula de gelatina escogidas por el operatio
se colorea a fin de formar las cipsulas en las cuales varas porciones pueden ser
coloreadas. Esto lo puede corroborar el examinador en la columna 1, lineas 30 a
33 de la descrpcion de csta referencia, hecho difercnte a lo revelado en la
presente invencion.

Es asi que la presente solicitud bajo su nuevo capitulo reivindicatorio modificado,
revela y busca proteccién para una forma de dosis recubierta que comprende un

nicleo el cual ticne una supetficie externa; un plano mayor de simetrfa y un

plano de simetria conjugad o en cspejo; y el revestimiento incluye al menos
una pelicula aplicada al nicleo de manera que lo cubra parcialmente, ademis el

frevestimiento presenta un grosor € incluye una unién de pelicula que yace

o



sustanua]mente en un prlme: plano de referenua y dentro de lo menc.lonado al
menos una K : stancis

gggm@_mmmfgm el cual pasa a tras de dlChO nucleo e mterceptn
dicho primer plano de referencia.

En consecucncia, el documento D4 tampoco pucde afectar la novedad de la
presente solicitud, toda vez que como se mencion6 antetfiormente se encuentra
dirigido 2 un método y no revcla caracteristicas técnicas tan definidas y
novedosas como las de la presente solicitud.

En resumen, el examinador podréi notar que la presente solicitud a la luz del
nucvo capftulo reivindicatorio modificado, ahora se diferencia ain mis de lo
revelado en el estado de la técnica, principalmente respecto a los documentos D1
y D2 y mis aiin de los documentos D3 y D4 que hacen alusién a métodoa de
recubrimiento. Por lo tanto, atentamente solicito sea aceptada la novedad de la
solicitud en estudio sobre las referencias D1 a D4 citadas por ese despacho.

4, Nivel inventivo

El articulo 18 de la Decisién 486 determina que "wna invendion tiene nivel inventivo, si
pam una persona del oficio nonnahncntc vemda en la materia téauca
correspondiente, esa invencion ng bubiese resiltado o ‘ 2do de may,

del estado de la ticnicg’. (Bl subrayado es nuestro !

El examinador cuestiona el nivel inventivo de la invencién de la referencia sin
tener en cuenta los criterios que sobre el particular han sciialado las normas
legales, la jurisprudencia y las reglas genemles sobre como debe efectuarse el
anilisis del nivel inventivo, lo que lo condujo a un equivocado examen técnico
carente de suficientes razones técnicas.

En primer lugar, ese despacho desconocié el hecho de que existan invenciones
que son el resultado de agrupar varias caractetisticas ya conocidas en el estado de
la técnica y cuyo resultado puede ser patentado al cumplir con los requisitos de
patentabilidad. Esta circunstancia ha sido ampliamente reconocida por el
Tribunal Andino de Justicia que, al darle el alcance y sentido al requisito de la
altura inventiva, deja en claro que los inventos en el campo quimico pueden ser el
resultado de procedimientos, ensefianzas y aspectos ya conocidos cuyo resultado
al combinarlos puede constituir una cnsefianza y un avance en la técnica que
merece ser reconocido y patentado. Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia
en su interpretacion prejudiciat 21-IP-2000 ha sedialado:

“Surgs, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: ¢l nivel inventivo, ds/
cual se desprends que la invencion, ademds de no ser obvia para un experto medio, debe
ser siempre ¢l resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifigue que
para alcanzar la regla técwica propuesta, no se puedan utilizar procedinvientos o métodos
comunes o ya conocidos en el drea ticnica correspondients. Especificamente en ¢l drea de
los inventos quinricos y biotecnoligicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos
conocidos pueden obtenerse resultades inesperados para wma persoma normalmente



submyado es nuestto)

Adidionalmente, la Superintendencia incurre en el crror de sefialar que de la
combinacién de los documentos US6113945, US5146730, US5672300 y
US2624163 se deriva la invencién de mi mandante, pasando por alto que para
hacer tal afirmacion es necesatio seguir una serie de reglas técnicas que a
continuacion se exponen y que resaltan el erréneo anilisis del nivel inventivo.

El requisito de nivel inventivo comprende varios aspectos que deben ser
considerados al momento de realizar dicho examen sobre una invencion. En
efecto, es necesario enfatizar que dicho anilisis le co:::espondem realizarlo a una

persona vetsada en la matetia quc se presume es “waa persona con formaciin temica,
gqwe ba hecho un aprendizge o estudios en el dominio general al qe 5¢ refisre la invencin™.

También es mencster recordar que la persona versada cn la materia, quien es la
encargada de realizar el examen de nivel inventivo, ha de desvirtuar la falta del
mismo, ya que la carga de la prucba de demostrar el no cumplimiento de este
requisito por parte de la invencién en estudio corresponde a dicha persona. Para tal
fin, ella determinard “udl era el estado de la ticnica en la fecha de presentacion o de prioridad,
dtando los bechos y los medios de prueba que lo respalden (documentos, testimonios, ett); debs,
ademds, mostrar lo que para la persona del ofico deriva de manera evidente de ese estado de la
ticiica, y por qué razomes.’® Es precisamente en este aspecto en donde la
Superintendencia comete su mayor error en cuanto a que si bien determiné cl
estado de la técnica y adujo los medios de prueba para desvirtuar el nivel inventivo,
no logra demostrar lo que para una persona versada en la materia es evidente cn el

caso particular,

Adicionalmente, esta persona versada en la materia, al analizar las pruebas que
eventualmente desvirtian el nivel inventivo, confrontari dichas anterioridades con
la invencién en estudio de tal forma que encuentre las caracteristicas que distinguen
la invencion frente a lo que era conocido en la(s) anterioridad(es) mis cercana(s).
De esta forma, “es emtonces (y sdlo entonces) cuando se debe examinar tambitn 5i, en el contexi
general de la reivindicacion que se exanting, las diferencias son sdlo variantes u otras modificaciones
esidentes para la persona del oficio que procura innovaciones o, por ¢l contrario, presentan la
nscesaria originalidad”’ Nuevamente en este punto la Superintendencia de Industtia y
Comercio ignord esta regla, puesto que no analizé y verifico las diferencias de esta
solicitud frente a la anterioridad citada, negindole a la misma cualquier caracteristica
de origjinalidad.

Cuando esta persona percibe las diferencias deberi analizarlas sin soslayar el estado
de la técnica en su conjunto y “se debend comparar, por lo tanto, ¢l objeto de la reisindicaciin
excaminada, 1o ya con cada publicacion u otra divuigaciin tomada aisladaments, si no com sus

! “GUIA PARA LOS PAISES EN DESARROLLO SOBRE EL EXAMEN DE LAS SOLICITUDES DE
PATENTES". Organizacién Mundial de Propiedad Intelectual, Ginebra, 1982., pdgina 40,

2 2 Ob cit, pég 40.
3 Ibidem.



combinaciones, en la medida en que éstas resulten evidentes para wna persona del oficio del mivel
medio(...) En la mayoria de los casos se Irata, sin embargo, de combinaciones parciales, formadas
por la reunion de elementos extraidos de dos o mas pubbcacones u ofras divulgaciones

mdqubmtu Pam qm pmda Regarse la amﬂdad mmmm, es pmro entonces no .rolamm qw

Autcrv.gbm'a noufadmmdarqmlabmqmdang%m
a po.rtmm, tomando como pmto ds pmﬂda la invencion, es decir la mlmufn( ). El

Mén_np_mmda pues de lo contmno se estatia en presenc:a de.l
llamado anilisis Hindsight cuya prictica no es aceptada ni permitida. De nuevo, csa

entidad incurre en el error de no demostrar cdmo la combinacién resulta evidente y
c6mo pan el solicitante de esta invencién elegir los elementos combinados era
obvio. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

También es importante recordar que en un examen de nivel inventivo “debs evtarse
ignalmente el excamen aislado de las caracteristicas nuevas. Una vez identificadas varias diferendas
entye ¢l objeto de una reivindicacion y la publicacién u otra divulgacion mds prixima, mchas veces
seria feictl demostrar que cada suna de esas diferencias es intrascondente; de alli resulta una facl
inclinacidn a concluir que la suma lo es también. Sin embargo, es precisamente esa suma lo que se
trata de confrontar, globalments, con ¢l estado ds la Wemica J fuzgar su oniginalidad, La simica
exccepeion consiste en los casos en que el excaminador silo consigue descubrir una vinculacion técnica
entre las diferencias comprobadas, porgue no concurren a la solucién de un mismo problema.”’

Ahora bien, es relevante destacar que el examen de nivel inventivo deberd versar
sobre tres aspectos: el problema que se pretende resolver, la solucién del problema
y cl resultado que se obtiene aplicando la solucién. Al respecto, vale la pena sefialar
“gue en la mayoria de los casos ol problema ya es conocido u obvia. Ello no quita que el examen
de la actividad inventiva deba comenzar sisterdticamente por alli; de lo contrario, el examinador
deneparia las patentes mds importantes para el desarrollo ticrico: aquellas en que el inventor ba
tenido ol mérito de recomocer o de plantear con claridad un problema téerico nuevo. Si ol problema
es conocido o evidente, se debe excaminar la originalidad de la solucion reivindicada. Por siltimo, g
no s encuentra aclsvidad inventiva ni en lo wmo ni en lo olro, el examinador debe preguniarse si el
resultado tambitn es evidente o, por ol contrario, sorprendents, ya sea por su naturalexa (cakdad) o
por su amplitud (cantidad).”® De forma reitcrada, ese despacho tampoco observé esta
regla ya que al no distinguir siquiera las difercncias entre el cstado de la técnica y la
invencién de mi mandante, no se pregunto si el resultado de la combinacion de
ensefianzas del estado de la técnica cra evidente o sorprendente, como en cfecto lo
es, toda vez que los documentos US6113945, US5146730, US5672300 y
1S2624163 revelan o siquiera sugieren las ensefianzas de ésta invencion como mas
adelantc quedari demostrado.

De manera similar, esc despacho debié preguntarsc: gestaba una personza del oficio
de nivel medio en condiciones de plantearse el problema, de resolverlo (en la forma
que se reivindica) y de prever el resultado?. Es evidente que el examinador en este

4 Ibidem.
3 Ibidem, pdg 41.
¢ Ibidem.
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caso no se planted dicho interrogante ya que su anilisis de nivel inventivo se limitd
a afirmar sin sustento alguno la obviedad de esta invencién.

De otra parte, cuando la invencién es de combinacién es decir, que es el resultado
de varias ensefianzas del estado de la técnica cuyo resultado es novedoso, tendri
nivel inventivo cuando “¢/ resultado global excede de la ssuma de lo que cabia esperar de cada
elermento.  Por otra parte, la eleccion de los elementos que se redinen puede también ser inventiva,
cosa que se deferminard segiin los criterios de la invencidn de svlecaion’. Evidentemente, la
Superintendencia de Industra y Comercio al no destacar las diferencias entre la
invencién cn estudio y la anterioridad citada tampoco pudo determinar si las
diferencias que ticne la invencién cxcedian lo ya aportado por los documentos
US6113945, US5146730, US5672300 y US2624163.

Finalmente, es importante recordarle a ese despacho que la obligacién de realizar
el examen de patentabilidad esti dentro de su Orbita, lo que significa que
demostrar c6mo resulta obvia una invencién, al combinar las ensefianzas de un
documento y los conocimicntos de un técnico medio, le corresponde al
examinador. Desde luego, no basta con combinar cuatro documentos con los
conocimientos de un técnico medio para afirmar que alli se encuentra la
invencion, si no que seria necesario que con argumentos técnicos detallados se
concluya que a partir de dicha combinacién la invencién en estudio resulta obvia.
Igualmente, no debe dejar de lado ese despacho el principio segin el cual quicn
afirma es a quien le corresponde probar los hechos que alega, pues affirmans, non
neganki, incumbit probatio facti, es decir que es al examinador a quien le corresponde,
mediante demostraciones técnicas, evidenciar la carencia de nivel inventivo,

Queda claro, entonces, que el anilisis de! nivel inventivo que realiz6 esa cntidad
en el presente caso se aparta de las reglas que para el mismo sefiala la
jurisprudencia, la doctrina y la Organizacién Mundial de la Propiedad Intclectual
y que dicho examen sc limita tinicamente a encontrar similitudes en la técnica sin
demostrar con precisién, claridad y detalle técnico la aparente obviedad de la
invencién de la solicitud. A continuacién me permito demostrar con detalle y
fgor técnico las diferencias entre el documento citado como anterioridad y la
presente invencion.

El examinador establece que: “La patente US 6113945, en su figura 3, revla tobletas
multicolores cubisrtas que fiene una linea de transicion de color la cual se encsentra de manera
transversal y una capa de sello que se encuenira intsrsecando la linea de transicion.”

“La patente US5146730 enseria tabletas recubiertas que muestran un sello alrededor del ¢
longitudinal.”

“La patente US 5672300 y US 2624163 revelan cdpsulas de gelatina blanda bechas a partir
de peliciias de gelatima que musstran patrowes de color, tal como lineas de color que tiemen Eneas
dt transicidn que cortan el plano de la pelicula de sellada.”

“Teniendo en cuenta que el objeto de la solicitud, el cual es proveer formas de dosificacion oral
sélidas multicolores que tiemen una pelicula de sellado, es wna derivacion evidente del estado de la
técnica ya que las enssrianzas de los documentos citados enseriarian a una persona versada en la
materia a fabricar las formas multicolores de la presents solecitud.”

7 Ibfdem, phg 42.
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Sobre estas afirmaciones me permito decir que la presente invencion se refierc’'a
una forma de dosificacién cubierta.

De la técnica anterior se conocen formas de dosis como lo son las tabletas, las
cipsulas y mis recientemente las cipsulas de gelatina. Primero las tabletas eran
las més preferidas entre los consumidores, peto algunas de las tabletas que no
eran recubiertas presentan desventajas poco agradables a la vista del usuardo,
como por ejemplo el sabor medicinal, la tendencia a desintegrarse cuando sc
embalan en frascos y la percepciéon de una dificil deglucién por parte del
consumidor. Estas limitaciones se superaron mediante la incorporacién de un
revestimiento sobre la tableta, el cual se encuentra constituido de un material
polimérico.

Luego, la incursién en el mercado durante el siglo veinte de las cipsulas de
gelatina dura, hicieron que los consumidores aceptaran mds éste tipo de
presentacion farmacéutica debido a que encontraban que estas cipsulas eran
estéticamente més agradables, conseguian enmascarar mejor el sabor medicinal y
ademds sus dos partes constituyentes podian ser de colores diferentes
haciéndolas mis atractivas al consumidor.

Sin embargo, las cipsulas presentaban un problema delicado en términos de la
integridad del firmaco ubicado dentro de cllas, ya que estas cipsulas pueden ser
abiertas y por ende pueden sufrir alteraciones no deseadas en su contenido.

Otras soluciones planteadas fueron las tabletas sélidas oblongas genemalmente
revestidas, también llamadas capletas, que mejoraron la estética, la estabilidad y la
capacidad de deglucion de las antiguas tabletas. En la actualidad se han
concebido las cipsulas de gelatina o gelcaps que gracias a su cubierta de gelatina
lustrosa y su presentacion mds elcgante las hacen ser la forma de dosis oral més
popular entre los consumidores.

En la técnica se han desarrollado métodos para producit tales cipsulas de
gelatina, como por ejemplo el revelado en el documento D1 citado por el
examinador, donde la tableta de un color se sumerge en una solucién de gelatina
de un segundo color o como se revela en el documento D2 un método para
producit cipsulas de gelatina que se lleva acabo a través del proceso de
revestimiento en donde dos peliculas separadas y elaboradas del material
gelatinoso se aplican a los lados opuestos de una tableta mediante un par de
troqueles rotatorios.

Sin embargo, dichos métodos sufren de inconvenientes que incluyen entre otros
la poca homogeneidad en el colot, asf como también en el grosor de las
mitades y la creacién de lineas de unién que sc generan entre las mitades de las
cipsulas y/o revestimientos.

Una solucién planteada a esto fue dada por la patente estadounidense N. 5,
673,300 citada por el examinador como el documento D3, en donde sc describe
la produccién de peliculas en franja o en tira y configuraciones mediante el
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procedimiento de troqueles rotatorios a fin de producir tabletas revestidas y

configuradas.

Las cipsulas producidas mediante dicho método poseen una multiplicidad de
franjas sin ser simplemente bicolores y las peliculas preparadas mediante este
procedimiento presentan la limitacion de tener muiltiples capas con un grosor
de pelicula totalmente incrementado en el irea en donde se aplica el segundo

material de pelicula, con lo cual se crea una apariencia heterggénea no deseads
y con ello un retardo en la disolucidn, lo cual no resulta ser beneficioso para las

formas de dosis que se requieren para liberacion inmediata.

El panorama anteriormente mostrado del cstado del arte fuc tenido en cuenta
por parte del solicitante de la invencién en estudio al momento de brindar las
formas de dosis de la presente solicitud.

Una vez aclaradas cuales eran las dificultades que presentaba la técnica antetior,
ahora me permito argumentar sobre cada una de los documentos citados por el
examinador a fin de demostrar que no son relevantes para desvirtuar la altura
inventiva de la presente solicitud.

41 Nivel inventivo de la presente solicitud sobre las ensefianzas del
d cumento D1 (US6113945)

Como se mencioné en el numeral 3.1, el documento D1 se encuentra dirigido a
un medicamento y a su proceso dc fabricacién, el cual emplea un micleo de
capleta o tableta con un color uniforme que lo cubre y que se puede aplicar a
través dc un proceso de recubrimiento mediante aspersién o por un paso

sencillo de recubrimiento por inmersién.

D1 revela o sugiere que el nicleo en si mismo puede tener un colot o ser
incoloro y su cubierta de colot o incolora posee una superficic extemna con un

extremo o un lado coloreado por una tinta adecuada a fin de proporcionar una
apariencia de dos colores.

Sin embargo, dicha referencia falla en revelatle o sugeritle a la persona versada en
la mau:na la participacion de una unién de pelicula que yace sustancialmente en

_:gfugmaa, e.l cual pasa a través de dlChO nucleo e mterccpm dlcho pnmcr
plano de referencia.

Adicionalmente, €l documento D1 tampoco revela o sugiere que el primer plano
de referencia no se encuentra congruente con el segundo plano de referencia.
Atln mis, al estudiar las figuras de dicha referencia cn especial las figuras 3 y 7,
éstas parecen mostrar una linea de tranaicién entre uno de los extremos de la

forma de dosificacién como asi lo indica el niimero 14 y 44 respectivamente en
las figuras.



13

En consecuencia una persona versada en la materia se alejarfa de lo revelado en la
prescnte solicitud si tuviera en cuenta las ensefianzas del documento D1 y por lo
tanto éste no desvirtia la altura inventiva de la presente solicitud.

42 Nivel inventivo de la presente solicitud sobre las ensefianzas del
documento D2 (US5146730)

La referencia D2 trata acerca de una mablem medicinal, la cual se encuentra

cubierta por un revestimiento formado de capas respectivas de peliculas

cldsticas de gelatina. Este documento enseiia o sugiere que dichas capas se
amoldan a la supcrficie de la tableta enlazindose de manera segura y que las

mismas son sclladas de cxtremo a extremo cn una lnea de sellado que se
extiende glrededor de la tableta estando en el mismo plano como la linea de

transicion, es decir quc ensefia o sugiere que las formas de dosificacion presentan
una uni n el mism

Atn mis, el documento D2 no le sugicte o ensefia 2 la persona versada cn la
materia la participacién de una unién de pelicula que yace sustancialmente en
un pmncr plano de refetencna y dentro de lo mcnaonado al menos una pelicula

nic;gma y que d1cho pnmer p]ano de refetencia no es congrucnte con el
scgundo plano de referencia.

En consecuencia, una persona versada en la materia no habra encontrado
motivacion alguna a partir de este documento para llegar de maner evidente a las
caracteristicas técnicas reveladas en la presente invencién y por ende este
documento no puede desvirtuar el nivel inventivo de esta solicitud.

42 Nivel inventivo de la presente solicitud sobre las ensefianzas del
documento D3 (US5672300)

D3 revela o sugiere a un aparato o dispositiyo para la produccion de titas o
franjas de gelatina con disefios para fommar cipsulas de gclatina blanda con

dibujos.

Adicionalmentc, revela o sugiere el uso de las tiras de gelatina en donde una
segunda masa de gelatina se deja fluir sobre la base de la tira de gelatina. Esta
segunda masa pucde ser visualmente difcrentc de la base de la tira de gelatina
expuesta al proceso, esto lo puede constatar el examinador en la columna 4, entre
las lineas 43 a 45 y en la columna 5 entre las lineas 1 a 3 del documento revelado
para dicha patente.

De hecho, respetuosamente me permito dirigir la atencién dcl examinador a la
figura 10 que muestra un dibujo de corte transversal dc la pelicula resultante
como se aplica sobte la cipsula. En el dibujo se puede ver claramente que D3
sugiere que la scgunda masa de gelatina que se sobrepone sobre la parte superior

de la base de la tim de gelatina n__corta transversalmente el gros ¢ de la
pelicula resultante.
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En contraste, cl revestimiento de la presente sohmtud se encuentra comptendldo
de porﬂones gue ' :

cn donde cada unade dichas
porciones posee una distincién de tipo visual que pustanciglmente atraviesan

el grogor de la pelicula,

En consecuencia, el documento D3 no le revela o le sugiere a la persona versada
en la materia un elemento como el que ahom se reivindica en la presente
sohcttud es decir, p_o_ts:ip_rm_cp:_e_gemudmmén_umal_qm
R Rta 7 - " " P, -r - R 1 . . B - B 3, Y por
ende la referencia D3 no puede desvutuar el nivel inventivo de la invencién en
cstudio.

4.3 Nivel inventivo de la presente solicitud sobre las ensefianzas del
documento D4 (US2624163)

Por su parte, la patente US2624163 describc también un método pam la
formaci6n de una cipsula de gelatina comcstible la cual presente una insignia.

El documento D4 revela o sugiere pasos para realizar dicha cipsula entre los
cuales sc¢ encuentra disolver una tinta no tdxica soluble en un alcohol inferior,
transferic la solucién asi formada hacia un rodillo que contienc porciones
salientes y realizar una pelicula de gelatina blanda comestible por contacto de la
pelicula con las porciones salientes.

Estas ensefianzas no le sugeririan a la persona versada en la materia el objeto de

la presente solicitud, cs decir, la participacion dc una unién de pelicula que

yace sustanciglmente en un ptimer plano de referencia y dentro de lo
mencionado 2l menos una M_mm:m
sustancia 1N geg : ia y que dicho primer
plano de referencm no es congruente con el segundo plano de referencia, toda
vez que en la memoria descriptiva del documento D4 lo que se revela es que el
tratamiento de la pelicula se hace con un solvente de tal manera que linicamente
la superficic de las porciones de la pelicula de gelatina escogidas por el operario

se colorea.

Por consiguiente, la presente solicitud también posee altura inventiva sobre las
ensefianzas de la referencia D4, toda vez que éstas no motivarian a la persona
versada en la materia para llegar de manera evidentc a la solicitud en estudio.

Finalmente, si la persona versada en la materia tuviese en cuenta los cuatro
documentos citados por examinador, tampoco llegarfa dc manera evidentc a la
presente solicitud a partir de una combinacién de los mismos, toda vez que en
ninguno de ellos se revela o se sugicre las caracteristicas novedosas de la presente

invencién, es decir, una unién de pelicula que yace sustancialmente en un
pmner pla.no de referencla y denl:l:o de lo menaonado al menos una p_cigM

mfgm y que d1cho pmncr p]mo de referencm no es congruentecon el
segundo plano de referencia.
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En vista de las modificaciones llevadas acabo en cl capitulo reivindicatorio y las
argumentaciones realizadas mis arriba, atentamente solicito al examinador
reconocer los requisitos de patentabilidad, especialmente novedad y nivel
inventivo y finalmente conceder el beneficio de patente dc invencién a la
presente solicitud.

Seiior Superintendente,

] E URIB

C.C.39.779.452 dc Usaquén
T.P. 68228
Céd. 5376

”10
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REIVINDICACIONES

1.- Una forma de dosis recubierta, que comprende un nlcleo que
tiene una superficie externa; un plano principal de simetria y un plano de
simetria conjugado o en espejo; y un revestimiento que incluye al menos una
pelicula aplicada a dicho nicleo de manera que al menos se cubre
parcialmente dicha superficie externa del mismo, dicho revestimiento teniendo
un grosor y tal revestimiento incluye una union de pelicula que yace
sustancialmente en un primer plano de referencia, el cual pasa a través de
dicho nicleo y dentro de lo mencionado al menos una pelicula de linea de
transicién yace sustancialmente en un segundo plano de referencia, el cual
pasa a través de dicho nlicieo e intercepta dicho primer plano de referencia,
porciones de dicho revestimiento que yacen en los lados opuestos de dicha
linea de transicién siendo visualmente distintos entre si, en donde cada una
de dichas porciones tienen una distincion visual que sustancialmente atraviesa
el grosor del revestimiento, y en donde dicho primer plano de referencia no es
congruente con dicho segundo plano de referencia y dicha linea de transicién
que yace sustancialmente en el segundo plano de referencia es congruente
con el plano de simetria conjugado o en espejo.

2.- La forma de dosis recubieta de conformidad con la
reivindicacién 1, caracterizado ademas porque al menos una pelicula cubre
substancialmente dicha superficie externa de dicho nicleo.

3.- La forma de dosis recubierta de conformidad con la
reivindicacion 2, caracterizada ademas porque dicho revestimiento incluye una
primera pelicula que tiene un primer segmento de linea de transicién, dicha
primera pelicula cubriendo una porcién de dicha superficie externa de dicho
nacleo de tal manera que dicho primer segmento de linea de transicién yace
sustanciaimente en dicho segundo plano de referencia, y una segunda
pelicula que tiene un segundo segmento de Ilinea de transicién, dicha segunda
pelicula cubriendo substancialmente la porcién remanente de dicha superficie
externa de dicho nicleo de tal manera que dicho segundo segmento de linea
de transicion yace sustancialmente en dicho segundo plano de referencia,
dicho primer y segundo segmentos de linea de transicion cooperando para
formar dicha linea de transicién de dicho revestimiento.
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4- La forma de dosis recubierta de conformidad con la
reivindicacion 3, caracterizada ademéas porque dicho primer y segundo
segmentos de linea de transicion estan substanciaimente alineados entre sl,
en donde dicha linea de transicién de dicho revestimiento es sustancialmente
continua.

5.- La forma de dosis recubierta de conformidad con la
reivindicacién 4, caracterizada ademéas porque dicha primera y segunda
peliculas colindan entre si y de este modo formar dicha unién de la pelicula de
dicho revestimiento.

6.- La forma de dosis recubierta de conformidad con la
reivindicaciéon 4, caracterizada ademas porque dicha primera y segunda
peliculas se sobreponen entre sl y de este modo formar dicha unién de la
pelicula de dicho revestimiento.

7.- La forma de dosis recubierta de conformidad con la
reivindicacién 4, caracterizada ademés porque dicha primera y segunda
peliculas estan ligeramente espaciadas entre si, formando asl dicha unién de
la pelicula de dicho revestimiento.

8.- La forma de dosis recubierta de conformidad con la
reivindicacién 4, caracterizada ademas porque dicha primera pelicula tiene
una primera porcidon que yace en un lado de dicho primer segmento de linea
de transicién y una segunda porcién que yace en un lado opuesto de dicho
primer segmento de linea de transicién, dicha primera y segunda porciones de
dicha primera pelicula siendo visualmente distintas entre sl, y dicha segunda
pelicula tiene una primera porcién que yace en un lado de dicho segundo
segmento de linea de transicién y una segunda porcién que yace en un lado
opuesto de dicho segundo segmento de linea de transicién, dicha primera y
segunda porciones de dicha segunda pelicula siendo visualmente distintas
entre si.

9.- La foma de dosis recubierta de conformidad con la
reivindicacién 8, caracterizada ademas porque dicha primera porcién de dicha
primera pelicula tiene una primera apariencia visual, dicha segunda porcién de
dicha primera pelicula tiene una segunda apariencia visual, dicha primera
porcién de dicha segunda pelicula tiene una tercera apariencia visual y dicha
segunda porcién de dicha segunda pelicula tiene una cuarta apariencia visual.
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10.- La forma de dosis recubierta de conformidad con la
reivindicacién 9 caracterizada ademés porque dicha primera apariencia visual
de dicha primera porcién de dicha primera pelicula es sustanciaimente la
misma que dicha tercera apariencia visual de dicha primera porcién de dicha
segunda pelicula, y dicha segunda apariencia visual de dicha segunda porcién
de dicha primera pelicula es sustanciaimente la misma que dicha cuarta
apariencia visual de dicha segunda porcién de dicha segunda pelicula, dicha
primera y tercera apariencias visuales siendo diferentes de dicha segunda y
cuaria apariencias visuales.

11.- La forma de dosis recubierta de conformidad con la
reivindicacion 10, caracterizada ademds porque dichas primeras porciones de
dichas primera y segunda peliculas yacen en un lado de dicha linea de
transicion de dicho revestimiento, de tal modo que dichas primeras porciones
son adyacentes entre sl y estdn ubicadas en lados opuestos de dicha unién
de la pelicula, y dichas segundas porciones de dicha primera y segunda
peliculas yacen en un lado opuesto de dicha linea de transicion de dicho
revestimiento, de tal modo que dicha segundas porciones son adyacentes
entre s! y estan ubicadas en lados opuestos de dicha unién de la pelicula.

12.- La forma de dosis recubierta de conformidad con la
reivindicaciébn 11, caracterizada ademés porque dichas primera y tercera
apariencias visuales estdn caracterizadas por un primer color y dichas
segunda y cuarta apariencias visuales estdn caracterizadas por un segundo
color que es diferente de dicho primer color, de tal modo que dicho
revestimiento de dicho ntcleo cubierto incluye al menos dos porciones de

diferente color.

13.- La forma de dosis recubierta de conformidad con la
reivindicacién 10, caracterizada ademas porque dicha primera porcion de
dicha primera pelicula y dicha segunda porcién de dicha segunda pelicula
yacen en un lado de dicha linea de transicién de dicho revestimiento, de tal
modo que dicha primera porciéon de dicha primera pelicula y dicha segunda
porcién de dicha segunda pelicula son adyacentes entre sl y estan ubicadas
en lados opuestos de dicha unién de la pelfcula, y dicha segunda porcion de
dicha primera pelicula y dicha primera porcién de dicha segunda pelicula
yacen en un lado opuesto de dicha Ilinea de transicion de dicho revestimiento,
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detal modo que dicha segunda porcién de dicha primera pelicula y dicha
primera porcion de dicha segunda pelicula son adyacentes entre sl y estan
ubicadas en lados opuestos de dicha unién de la pelicula.

14.- La forma de dosis recubierta de conformidad con la
reivindicacién 13, caracterizada ademéas porque dichas primera y tercera
apariencias visuales estdn caracterizadas por un primer color y dichas
segunda y cuarta apariencias visuales estan caracterizadas por un segundo
color que es diferente del primer color, de modo que dicho revestimiento de
dicho nicleo cubierto incluye al menos cuatro porciones a color que estén
dispuestas de manera alterna en dicho revestimiento.

15.- La forma de dosis recubierta de conformidad con la
reivindicacion 9, caracterizada ademas porque dichas primera, segunda,
tercera y cuarta apariencias visuales son diferentes entre si.

16.- La forma de dosis recubierta de conformidad con la
reivindicacion 4, caracterizada ademas porque dicho nicleo tiene una forma
substancialmente oblonga, dicho primer planc de referencia es un plano de
simetria longitudinal y dicho segundo plano de referencia es un plano de
simetria transversal.

17.- La forma de dosis recubierta de conformidad con la
reivindicacién 16, caracterizada ademas porque dicha uniéon de pelicula de
dicho revestimiento yace sustanciaimente en dicho plano de simetria
longitudinal de dicho nicleo y dicha linea de transicion de dicho revestimiento
yace sustancialmente en dicho plano de simetria transversal.

18.- La forma de dosis recubierta de conformidad con la
reivindicacion 4, caracterizada ademas porque dicho nicleo tiene una forma
convexa generaimente redonda, dicho primer plano de simetria es un plano de
simetria longitudinal y dicho segundo plano de simetria es un plano de
simetria transversal.

19.- La forma de dosis recubierta de conformidad con la
reivindicacién 18, caracterizada ademas porque dicha unién de pelicula yace
sustancialmente en dicho plano de simetria longitudinal de dicho nucleo y
dicha linea de transicion de dicho revestimiento yace sustancialmente en
dicho plano de simetria transversal.
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20.- La forma de dosis recubierta de conformidad con [a
reivindicaciébn 1, caracterizada ademéas porque dicho primer plano de
referencia es sustancialmente normal a dicho segundo plano de referencia.

21.- La forma de dosis recubierta de conformidad con la
reivindicacién 1, caracterizada ademas porque dicha linea de transicion es
curvilineal.

22- |la forma de dosis recubierta de conformidad con la
reivindicacion 1, caracterizada ademéas porque dicho nicleo es una tableta.

23. Una forma de dosis recubierta, que comprende un nicleo
que tiene una superficie externa; un plano principal de simetria y un plano de
simetria conjugado o en espejo; y un revestimiento que incluye al menos una
pelicula aplicada a dicho niicleo de manera que al menos se cubre
parciaimente dicha superficie extema del mismo, dicho revestimiento
comprende al menos una celulosa, una proteina, un almidén modificado, o un
derivado de los mismos, dicho revestimiento incluye una pelicula de unién que
yace sustanciaimente en un primer plano de referencia, el cual pasa a través
de dicho nticleo, y dentro de lo mencionado al menos una pelicula de linea de
transicion yace sustanciaimente en un segundo plano de referencia, el cual
pasa a través de dicho nucleo e intercepta dicho primer plano de referencia,
porciones de dicho revestimiento que yacen en los lados opuestos de dicha
linea de transicion siendo visualmente distintos entre si, en donde cada una
de dichas porciones tiene una distincion visual que sustanciaimente atraviesa
el grosor del revestimiento, y en donde dicho primer plano de referencia no es
congruente con dicho segundo plano de referencia y dicha linea de transicion
que yace sustanciaimente en el segundo plano de referencia es congruente
con el plano de simetria conjugado o en espejo.

24. Una forma de dosificacion que comprende:

a) nucleo que tiene una superficie extena; un plano principal de
simetria y un plano de simetria conjugado o en espejo,

b) una capa de sub-revestimiento que cubre sustanciaimente dicha
superficie externa de dicho ntcleo, dicha capa de sub-revestimiento tiene una
superficie externa sub-revestida; y

c) un revestimiento que incluye al menos una pelicula aplicada a dicha
superficie externa sub-revestida de tal manera que al menos cubre
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parciaimente dicha superficie extemna sub-revestida del mismo, dicho
revestimiento teniendo un espesor, dicho revestimiento incluye una unién de
pelicula que yace sustancialmente en un primer plano de referencia, el cual
pasa a través de dicho nicleo, y dentro de lo mencionado al menos una
pelicula de linea de transicién yace sustanciaimente en un segundo plano de
referencia que pasa a través de dicho nicleo e intercepta dicho primer plano
de referencia, porciones de dicho revestimiento que yacen en los lados
opuestos de dicha linea de transicion siendo visuaimente distintos entre si, en
donde cada una de dichas porciones tienen una distincion visual que
sustancialmente atraviesa el grosor del revestimiento, y en donde dicho primer
plano de referencia no es congruente con dicho segundo plano de referencia y
dicha linea de transicidn que yace sustanciaimente en el segundo plano de
referencia es congruente con el plano de simetria conjugado o en espejo.



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invencién N°
00 17358, realizado segin el articulo 48 de la decision 486 de la comisién de la
Comunidad Andina, se notifica:

Documentos estudiados:

. Descripcion:; folios 5-115

. Ejemplos:

. Capitulo relvindicatorio estudiado: folios 307y 308-313

. Se reivindica prioridad, presentada en Estados Unidos el 15.05.02, bajo el nimero
10/148471.

Objeto de la Invencién

Segun las relvindicaciones 1 a 24 de la presente solicitud, se refiere a una forma sélida
cubierta que tiene un revestimiento elaborado de una ¢ més peliculas configuradas cada
una teniendo porciones que son visualmente distintas entre sl y que tienen un segmento
de linea de transicidn entre estas porciones.

Clasificacién intemacional de patentes A 61 K 9/28

Claridad de la solicitud

El art. 30 de la Declsién 486 establece que "Las relvindicaciones definirén la materia que
8o desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar snteramente
sustentadas por la descripcién”

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente solicitud cumple con el requisito de claridad, de
acuerdo con el art. 30 de la Decision 486.

Evaluacién de la unidad de invencién

El Art. 25 de la decisién 486 dice "La solicitud de patente sdlo podré comprender una
invencién o un grupo de invenciones relacionadas entre si, de manera que conformen un
Gnico conceplo inventivo”

De acuerdo a lo anterior, la presente solicitud cumple con el requisito de unidad de
invencién, contemplado en el art. 25 de la Declsién 486.

Es una invencién

El objeto de la presente solicitud s! puede ser considerado una invencién, de acuerdo al
art. 15 de la Decisién 4886.



Excepciones a la patentabllidad

El contenido de las reivindicaciones 1 a 24 de la presente solicitud no se encuentra
comprendido dentro de las excepciones a la patentabilidad consideradas dentro del art. 20
de la Decisién 486.

Determinacién del estado de la técnica:
Consultadas las fuentes de informacién con que cuenta este despacho, se encontraron los

siguientes documentos, anteriores a la fecha de prioridad de la presente solicitud -
15.05.02-, relaclonados con la materia de la presente solicitud:

N° | Documento Thulo Fecha de
publicacién
US 8113945 | “Medicamento multicolor” 05.00.00
2 | US 5148730 | “Nacleo unitario cubierto con pelicula y 15.00.02
medicamentos relacionados”
US 5672300 | “Método para cubrir o rayar capsulas” 30.00.97
4 | US 2624163 | "Método de fabricar capsulas de gelatina 08.01.53
coloreadas”

Evaluacién de los requisitos de patentabllidad:

El articulo 14 de la decisién 486 de la comision de la comunidad andina establece que:
"Los paises miembros otorgarén patentes para las invenciones, sean de producto o de
procedimiento, en todos los campos de la tecnologla, slempre que sean nuevas, tengan
nivel inventivo y sean suscepltibles de aplicacién industrial

En cumplimiento del articulo 14 de la decisién 486 de ia comisidn de la comunidad andina,
se procedid a evaluar los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial con
el fin de establecer la patentabilidad de la invencién reivindicada en la solicitud en estudio.

Evaluacién de la NOVEDAD

El articulo 168 de la decision 486 establece “una invencién se considerard nueva cuando no
esta comprendida dentro del estado de la técnica”

Se reallz) el estudio de novedad y comparando elemento por elemento de la presente
solicitud, no se encontraron composiciones iguales a las de la presente solicitud, por lo
tanto las reivindicaciones 1 a 24 cumplen con el requisito de novedad de acuerdo con el
art. 16 de la decision 486.

Evaluacién del NIVEL INVENTIVO

El articulo 18 de la declsién 488 dispone "Se considerard que una invencién tiene nivel
inventivo, sl para una persona del oficlo normaimente versada en la materia técnica
correspondiente, esa invencién no hubiese resultado obvia ni se hublese derivado de
manera evidente del estado de la técnica”

El estado de la técnica revela formas farmacéuticas sdlidas recubiertas, pero no las
formas sélidas recubiertas que presentan un color homogéneo con una unién de pelicula
de la presente solicitud, lo cual constituye una solucién inesperada y nada obvia para una
persona versada en la materia respecto a esta clase de composiclones.

YA



En conclusion, las composiciones de las reivindicaciones 1 a 24 de la presents solicitud 31 S
cumplen con el requisito de nivel Inventivo, segun el art. 18 de la decision 486.

Evaluacién de la aplicacién industrial

El art. 19 de la Decislén 486 dispone "Se consideraré que una invencién es susceptible de
aplicacién industrial, cuando su objeto pueda ser producido en la industria”

De acuerdo a lo anterior, la presente solicitud cumple con el requisito de aplicacién
industrial, de acuerdo con el art. 19 de la Decision 486.

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriorments, se recomienda CONCEDER el
privilegio solicitado para las relvindicaciones 1-24 (follos 307 y 309-313) de la presente
solicitud.

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNIC
Ndamero 0307 Jefe de la Divisién Nuevas | Cédigo 202024
creaclones

Tenlendo en cuenta el objeto de la solicitud, se cambla el titulo a “Forma de dosis
recublerta bicolor que tiene transiciones de color que no estidn en proporcién con la
finea de unién entre las peliculas”
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACION: 3-40551 EDICTO No. 8179

LA BECRETARIA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:

Que eate Superintendencla profirld Resoluclén No. 8222 de 05-MAR-2007. Cue al contenkio de la parte resclutiva es como sigue: Et
Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE
mmmmamumumm

* FORMA DE DOSIS RECUBIERTA BICOLOR QUE TIENE TRANSICIONES DE
COLOR QUE NO ESTAN EN PROPORCION CON LA LINEA DE UNION ENTRE LAS
PELICULAS "

Clasificacidn IPC: A 61K 0728,
Raivindicacién{es): 1824 Follo{s): 307 y 309 a 313.
Thutar{es): McNEIL - PPC, INC.

Demicliols): Skilman, New Jerey, Estacios Undos de América.

inverstor{es): Frank J. Bunick.

Prioridad N®: 10/148,471 Fecha: 15de mayodal 2002 Pal: US.
Vigenis desds: 15de mayodal 2003  Hasta: 15 de mayo del 2023

ARTICULO SEGUNDO: Eliuisr tencind los derechos y las obligacionss estableciios en la
Decisidn 486 de la Comisidn de la Comunided Andina y su privilegio caducani en ea
condiciones prescrilas por ke disposicionss iagaies viganiss achre propladad indusirial

ARTICULO TERCERQ: Entragar al tiular copia autierica de aata resalucidn y of ostiicado
de paiants, previzs las anotnciones an los Thos de registro.

ARTICULO CUARTO: Noffficar sl corianido de la presenia resolucin a la dociora Jimena
Escobar UsThe, 0 a quien haga sus vecss, en su calkdad de spoderada da McNell - Ppe, Inc.,
entregédndole copla de ks misma, adviridndole qua contm olla procede o ecureo de
repasicidn anes al Superiniandenia de industria y Comercio, del cusl podrl heosr uso al
momanic de ia notificacién o dentro de ios cinco S dins hibiss siguisntss a el

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bogotd, D.C..akcs (5 AR 2007

/ﬁé

Para notificar a los inleresados, se fila el DICTO en lugar visible al piblico en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, por ol tdrmino de (10) disz d contados a partir da las 8:00 a.m. de hay.

Secretaria General Ad-Hoc 21-MAR- Este adicio sa desfila hoy 03-ABR-2007 a las 4:30 p.m.

Secretaria General Ad-Hoc

EDICTO No. 5179

L
http://10.20.1.1 1/Documentos/ApEdictos/edictos.php?fecha=21-3-2007&kini=40 20/03/2007



