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/102 AVISO DE NOTIFICACION IfldUStI’la y Comercio 
CORREO CERTIFICADO 

SUPERINTEND E N C I A 

Radlcaclón: 3-21575- -12-0 Fecha: 2011-02-2109:22:39 
TrÆmlte: 11 PATENTEIYII 
Evento: 379 FASENACIONAUI 
Actuación: 432 COMUNICACTOADM 
Destinatarlo: LUZ CLEMENCIA SUAREZ DE PAEZ Folios I 

Seæor (a) (es) 
LUZ CLEMENCIA SUAREZ DE PAEZ 
CARRERA 411 NO. 72-35 
BOGOTA D.C. 

Referenda RESOLUCION: 8801 
Fecha: 18/02/2011 
Expediente: 3-21575 
TrÆmite: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II 
Evento: 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II 
Actuación: 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO 

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 
00 Piso Tercero (3), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del tØrmino de cinco (5) dIas 
hÆbiles contados a partir del envIo de la presente citaciôn, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 
p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resoluciôn 
de la referenda proferida dentro del expediente tramitado con et nUmero de radicaciôn 
citado en el asunto. 

De no hacerse presente en el tØrmino indicado anteriormente, la providencia en mención se 
notificarÆ por edicto, el cual se fijarÆ por el tØrmino de diez (10) dIas en el Centro de 
Documentaciôn e Informaciôn. 

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrarÆ disponible en la pÆgina 
web de la Entidad desde el dia hÆbil siguiente al de su notificación,  la cual podrÆ ser 
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pÆgina www.sic.gov.co, con el 
nümero de resolución a travØs de la opciôn trÆmites y servicios - de carªcter general 
transversal - consulta actos administrativos y providencias. 

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso. 

Secretarla General 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 plsos 3, 5,7 y 10 PBX: 5870000 
Al contester favor indique el nOmero de Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5880070 

radicaciôn consignado an el sticker Call Center 6513240 . Linea 018000-910165 
Web: www.sic.gov.co e-mail: lnfo@sic.gov.co 

Bogota D.C. Colombia 
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Industria y Comercio 
SUPERINTENDENCIA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

RESOLUCION No 
Por la cual se resuelve un recurso de reposiciOn 

Rad. PCT/03-021575 

COMPRENDE UN ANESTESICO INHALABLE CONTENIDO DENTRO DE UN 
ENVASE DE ALUMINIO". 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente 
resoluciôn a la doctora Luz Clemencia de PÆez, en su calidad de apoderada de 
BAXTER INTERNATIONAL INC., o a quien haga sus veces, entregandole copia 
de la misma y advirtiØndole que contra ella no procede recurso alguno y, en 
consecuencia, queda agotada la via gubernativa, 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Bogota, D. C., a los 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA V COMERCIO (E), 

,ALEJN1RAL0 LOPEZ 
F ( 

Doctora 
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ 
Carrera 4 No. 72 - 35 
Bogota D C 

02067 

Paglna 12 de 12 
Sede Centro, Carrera 13 No 27-00 Pisos 2. 5. 7 y 10 

Sede CAN. Carrera 50 No 27-55 Interior 2 Conmutador 5880234 
Fax 5870284 Linea 9800-910165 

Web. www sic gov co e-mail info@sic gov Co 
Bogota D C -Colombia 
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES 

Radicación No. 03-21576 
Clasificación Internacional (IPC): A61 Ml 6/18. 
Concepto TØcnico No. 3921 

Realizado el estudio del recurso presentado contra la ResoluciOn No.17330 del 26 
de Marzo del 2010 notificada el 05 de mayo del 2010 y, reevaluada la solicitud en 
su conjunto, se emite el siguiente concepto: 

1. Documentos estudiados 

DescriDciOn: Folios: 33 a 40 Como se radico inicialmente. 
Folios: 78 a 81 Modificación  radicada. 

Reivindicaciones: Folios: 41 Como se radico inicialmente. 
Folios: 59 a 60 Modificaciôn radicada. 
Folios: 82 Modificación radicada. 

Dibulos: Folios: inicialmente no se presento figuras o dibujos. 
Folios: 61 Modificaciôn radicada. 

Prioridad: Folios: I (US) 2000-60/233.302 (2000/09/15). 

Recurso de rełosiciOn: Folios: 97 a 103. 

2. Objeto de la invención 

Titulo de la invenciOn inicialmente: "ENVAE PARA ANESTESICO 
INHALABLE". (Folio 1). 

Titulo de la invenciOn modificada: "SISTEMA FARMACEUTICO QUE 
COMPRENDE UN ANESTESICO INHALABLE CONTENIDO DENTRO DE UN 
ENVASE DE ALUMINIO" (Folio 77). 

La presente solicitud consiste en proporcionar un producto farmacØutico que 
comprende un anestØsico inhalable halogenado almacenado dentro de un envase 
de aluminio, mÆs ’en particular un envase apto para almacenar anestØsicos 
inhalables halogenados. 

Por lo anterior, la solicitud en estudio reclama un sistema farmacØtico que 
comprende un anestØsico inhalable halogenado contenido dentro de un envase 
de aluminlo, relacionado en las reivindicaciones I a 14 (ver folio 82). 

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificô en la IPC: A61M16/18. 

3. Respuesta a los argumentos del solicitante. 

El solicitante como lo manifiesta en el punto No.3 del recurso (ver folio 97 y 98) no 
estÆ de acuerdo con el despacho en cuanto a que a las reivindicaciones I y 6 a 
14 no son susceptibles de protección porque no cumplen con lo dispuesto en el 
articulo 30 de la decisiOn 486, asimismo por las reivindicaciones 2 a 5 no es 
nueva en vista del contenido del documento Dl (US3997694 ver folios 63 a 65). 
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ON Asimismo acerca de estas afirmaciones Ia expone mÆs detalladamente en el folio 
98 en el punto No.4 fundamentos del recurso el cual dice: 

El solicitante dice: "Las reivindicaciones I y 6 a 14 de la presente solicitud de 
patente, se relacionan con un sistema compuesto por la combinaciOn do un 
anestØsico inhalable y el en vase que contiene este anestØsico. Es decir, 
dichas reivindicaciones se refleren a un producto, materia patentable en 

\ Colombia, sin mÆs que requisitos de los establecidos en el articulo 14 de ía 
L DecisiOn 486". 

( 
En cuanto a las afirmaciones establecidas por el solicitante respectivamente a las 
reivindicaciones No.1 y 6 a 14 en el cual dice que estas se refieren a un producto, 

’es necesarlo explicar primeramente que las reivindicaciones I y 6 a 14 que 
3T presentan un sistema farmaceutico conformado por un anestØsico inhalable que 

z esta contenido dentro un envase de aluminio, se podria decir que efectivamente si 
\ \ se trata de un producto que tenga una aplicaciOn industriaJtpero no significa que 
// este producto sea novedqso e inventivo comparado con el estado de la tØcnica. Vc 

-’ ’- 

El solicitante dice: "Si ía solicitud es considerada como no clara por su 
despacho luego de la U/dma modificaciOn en el cual se accediO a los 

((7 ) requer/mientos de su Despacho, hub/era s/do deseable conocer esta objec/On 
antes do quo se pro firiera una decisiOn final quo impide al solicitante efectuar 
una modificaciOn posterior de su solicitud". 

"En efecto, resulta inexplicable pare ml representada quo, a pesar do las 
modificaciones efoctuadas a esta reivindicaciOn, su Despacho no le hubiera 
dado traslado do estas objeciones en un nuevo of/do sino que hub/era 
adoptado la decisiOn de negarle el privilegio do patente soIicitado" 

Con respecto a la solicitud en estudio, el Despacho trasladO dos comunicaciones 
en tØrrninos del articulo 45 (Concepto tØcnico No. 1378 del 31 do Agosto del 2007 

/ y el Concepto tØcnico No.2249 del 05 de Septiembre del 2008), anteriores a la 
resoluciOn No.17330 par media de la cual se nego el privileglo de patente a la 
presente solicitud. 

/ En el concepta tØcnico No.1378 (ver folios 50 a 51), el seæor examinador, le 
objeto la claridad en la descripciOn, en las reivindicaciones y en la unidad de 
invenciOn, la cual no cumplian con los requisitos de patentabilidad de Ia materia 
reclamada en la solicitud. Iguasobjeciones fueron nuevamente trasladadas en 
el concepto tØcnico No.2y a pesar de qUo. estas falencias nuevamente son 

\’ -T evidenciadas, el seæor exÆminØcior le demuestral solicitante que la invención tal 
y coma esta reivindicada no tine novedad, d manera que el Despacho no 
encuentra acertada la consideraión del solicitante toda vez que se actuô de 
acuerdo a Ia establecido en el articUlo 45 

"Si ía of/c/na nacionai competente encontrara que la invenciOn no es 
patentable o quo no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta 
DecisiOn para la concesiOn do la patente, /0 notificarÆ al solicitante. Este 
deberÆ responder a la notificaciOn dentro del plazo de sesonta Was contados a 
partir de la fecha do la notificaciOn. Este plazo podrÆ ser prorrogado por una 
so/a vez par un perlodo do treinta dIas adicionalos. 
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Cuando la oficina nacional competente estimara qua efio as necesario para 
los fines del examen de patentabilidad, łodrØ notiflcar a/ solicitante dos o môs 
veces con forme a! DÆrrafo precedente. 

Si a/ solicitante no respond/era a la notificaciOn dentro del łlazo seæalado, 0 Si 
a pesar de Ia resuesta subsistieran los impedimentos para la concesiOn, la 
oficina nacional comłetente deneaarÆ la łatente." (Subrayado por el 
Despacho). 

Como se puede ver el despacho realizO las notificaciones acorde a to establecido 
en la legistaciOn, no obstante el solicitante no aporto las pruebas necesarias para 
demostrar la patentabilidad de su solicitud, de manera que la Oficina continuo el 
trÆmite negando la solicitud, tal como se prevØ en el arUculo 45. 

El solicitante dice: "Mi representada argumenta qua no estÆ de acuerdo con la 
afirmaciOn de su despacho en cuanto a que las reivindicaciones no cumplen 
con el requisito establecido en el articulo anteriormente citado (30) por las 
razones que enuncio a continuaciôn: 

1. En primer lugar no es claro para ml representada por quØ no se ace pta la 
redacciOn del capitulo reivindicatorio presentado si S9 tiene en cuenta qua 
la mater/a sobre la cual se pretende protección No es el recipiente o 
inhalador Ni la sustancia qua estÆ en su interior Sino UN S/S TEMA 
compuesto precisamente por la combinaciOn de estos dos ebementos 
tangibles cuya uniOn estÆ dirigida a Ia soluciOn de un problema tOcnico. 

Por /0 tanto respetuosamente disentimos del anÆlisis fraccionado de Ia 
invenciOn efectuado par su Despacho en a/ presenta caso pues clara qua 
dicho punto de partida impidiO entender la invenciOn y por ende efectuar un 
anÆlisis apropiado sobre la patentabilidad de la misma. 

En efecto’no es /0 mismo establecer si un sistema as patentable a partir de 
la simple constataciOn de que el inhalador que hace parte del mismo ya es 
conocido o de que se indica un posible contenido del mismo, pues se 
reitera que ía mater/a sobre la cual se pretende protecciOn es un sistema 
qua comprende el inha/adory un contenido". 

En cuanto a las afirmaciones establecidas por el solicitante con respecto al 
capItulo reivindicatorio donde estÆ contenida la reivindicaciôn independiente No.1 
junto con sus reivindicaciones No.2 a 14 (ver folios 82), se evidencia que tal y 
como estÆn reivindicadas siguen presentando falencias, debido a que 
nuevamente se estÆn ilustrando exciusivamente las caracterIsticas qulmicas que 
conforman el producto farmacØutico, en este caso el anestØsico inhalable, en 
donde en ningün momenta se observa las caracteristicas tØcnicas esenciales del 
envase a recipiente, como su forma, su disposiciôn, su ubicaciôn, su constitución 
de cada una de las partes de dicho envase y coma interactUan entre Si COfl el 
anestØsico inhalable para conformar el sistema y to hagan diferente frente al 
estado de la tØcnica, tal y como se lo explico el seæor examinador en su concepto 
tØcnico No. 1378 (ver folio 50 llnea 34 a 40). 

Asimismo tampoco son claras estas reivindicaciones por quØ no se sabe que es lo 
que se desea proteger, par un lado su reivindicaciOn independiente Ia que 
pretende proteger es los compuestos qulmicos del anestØsico inhalable y por el 
otro Iado se pretende proteger en las reivindicaciones dependientes las 
caracteristicas tØcn icas particu lares del envase, ademÆs las caracterIsticas 
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esenciales del envase no se encuentran en Ia reivindicaciôn independiente, 
asimismo se evidencia que en estas reivindicaciones no estÆn ilustrando un 
sistema como tal, debido a que "un sistema es un conjunto de elementos que, 
ordenadamente relacionadas entre si, contribuyen a determinado objeto", ademÆs 
segün Ia descripciôn (Ver folios 78 a 81) se refieren principalmente a las 
caracteristicas del envase de aluminio que almacena el anestØsico inhalable y no 
al compuesto qulmico como tal, igualmente no se muestra Ia interacciôn entre 
estos elementos conformando un sistema en dicho capitulo descriptivo. 

TambiØn se observa que a travØs de los capitulos reivindicatorios que se ha 
presentado (ver folios 41, 59 a 60 y 82) lo que se ha pretendido es caracterizar 
inicialmØnte el envase de aluminio y posteriormente el sistema por Ia sustancia 
qulmica farmacØutica y sus componentes contenidos dentro de dicho envase de 
aluminio, tat y como se lo explico el seæor examinador en sus conceptos tØcnicos 
No. 1378 (ver folio 50 a 51), concepto tØcnico No.2249 (ver folio 67 linea 32 a 36) 
y to ratifica en el concepto tØcnico No.3994 (Ver folios 85 linea 8 a 11, folio 86 
linea 14 a 18, folio 87 linea 10 a 12). 

El solicitante dice: "2. De Ia lectura cuidadosa del articulo 30 de Ia decisiOn 486 
(i5ç es claro quo esta norma NO seæala cuales son las caracterIsticas tØcnicas que 

son aceptadas para caracterizar un producto. 

Lo anterior es de fundamental importancia, por cuanto su Despacho ha sido 
enfÆtico en sonalar reiteradamento quo el Unico marco normativo aplicable en 
mater/a de patentes es Ia DecisiOn 486 (por favor yea 10 dicho en Ia pagina 6 
do Ia resoluciOn 14582 do 2010 del expediente 04109926 o en Ia pagina 7 do 
Ia resoluciOn 17027 de 2010 del expediente 03035210 o en Ia pagina 8 do Ia 
resoluciOn 17028 do 2010 del expediente 04107581) y que en consecuoncia 
solamente esta obilgados a apilcar esta norma y no cua/quier otro documento 
(manual del inventor, manual do patentes, etc.). 

Es claro entonces, que al no existir restricciOn alguna en el artIculo 30 de Ia. 
DecisiOn 486 sobre Ia forma como so deben caracterizar los sistemas, No 
resulta posible para Ia AdministraciOn establecer requisitos adicionales en este 
sent/do para objetar Ia c/ar/dad de un pile go re/vindicatorio. 

En efecto, es claro que si SU despacho ha establec/do en reiteradas 
oportun/dades en quo se le ha solicitado Ia apl/cación do los manuales en 
menciOn, quo los mismos no son vinculantos y quo so atiene exciusivarnente a 
Ia DecisiOn, en ol prosente caso no se aplique Ia misma en prejuiclo ovidente 
do ml representada. 

MÆs aun, resulta un contrasentido concluir que ía reivindicaciOn No.1 no es 
clara y sobre osa base negarse a efectuar su estudlo de fondo, cuando su 
despacho hace una revisiOn do cada uno do los elementos de Ia m/sma, osto 
es, entionde sobre quo se reclama protecciOn y por ende so encuentra en 
capacidad do efectuar su comparaciOn frente al ostado del arto quo rove/on 
mater/a similar. En efecto, a/ tenor e/ despacho un entondimiento sobre Ia 
/nvenciOn, no puedo ser posibie quo objeto el pliego por fa/ta do c/ar/dad 
argumentado quo ostd mal caracter/zado cuando el articulo 30 do Ia docisiOn 
486 no establece osa cond/c/On para toner por cumpildo esto requisito. 

Por lo tanto, rospetuosamente so//c/tamos al despacho a/ momento do resolver 
el presente recurso quo se indique Ia norma legal en /a cual Ia c/ar/dad del 
p//ego reivind/catorlo no estÆ dada por Ia pos/b/I/dad do que el examinador 



entienda la invenciOn y ía pueda comparar frente al estado de la tØcnica 
sino por el tipo de caracteristicas validas tratÆndose de un producto. Lo 
anterior, por cuanto en el evento que no exista dicha norma dentro del ünico 
orderiamiento legal seæalado por su despacho como vinculante en materia de 
patentes, quedara probada la falta de sustento de esta objeciOn y por ende la 
obligatoriedad do hacer el estudio de patentabilidad sobre la reivindicaciOn I y 
sus dependientes" 

El solicitante dice que el articulo 30 de la decision 486 no seæala cuales son las 
caracteristicas tØcnicas que son aceptadas para caracterizar un producto y que no 
dice nada acerca de cOmo se debe caracterizar un sistema, es evidente que este 
articulo no seæala cuales son las caracteristicas tØcnicas que son aceptadas para 
caracterizar un producto y no dice como se debe caracterizar un sistema, pero es 
este articulo 30 dice muy claramente que "Las reivindicaciones definirÆn la 
materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y 
estar enteramente sustentadas por la descripciOn..... 

Con base en Ia premisa anterior, en esta solicitud se observa que su capitulo 
reivindicatorio (ver folios 41), inicialmente presentado, no fue claro desde un 
principio por que no sabia realmente que es lo que se querla proteger, por que no 
definla cuales caracteristicas esenciales se debla solicitar protecciOn y de que 
elementos en especial si era del producto qulmico farmacØutico como el 
anestØsico inhalable a lo que se pretendia proteger era el envase de aluminio que 
contenha dicho producto qulmico, tal y como se lo explico el senor examinador en 
el concepto tØcnico No. 1378 (ver folio 50 linea 13 a 25) haciØndole la objeciOn en 
cuanto a que segün como estaban planteadas las reivindicaciones y su 
descripciOn no era muy clara la interacciOn entre estos elementos, no se lograba 
ver sus caracteristicas tØcnicas y no se observaba que es to que realmente se 
querha proteger, asimismo le realizo objeciOn en cuanto a la unidad de invenciOn 
precisamente por los anteriores motivos enunciados anteriormente. 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo enunciado anteriormente, en los capbtulos 
reivindicatorios presentados posteriormente (ver folios 59 a 60 y folio 82), donde 
el solicitante muestra en estos capitulos es un sistema farmacØutico que 
comprende un anestØsico inhalable contenido dentro de un envase de aluminio, 
se observa que dichos sistemas reivindicados en estos capItulos, al igual que el 
capitulo inicialmente presentado, muestra las mismas falencias nuevamente, en 
cuanto a que sus reivindicaciones independientes no se observan claramente 
cuales son las caracteristicas tØcnicas esenciales de dicho sistema y de los 
elementos que to conforman y como interactUan entre si para conformar un 
sistema, asimismo en las reivindicaciones dependientes lo que se pretende 
proteger aisladamente son las caracteristicas tØcnicas particulares del envase 
individualmente pero en ningün momento conformando un sistema con el 
anestØsico inhalable, (explicaciOn realizada en el folio 116 lmnea 44 a 48 y folio 
117 lbnea 2 a 8 de esta contestaciOn). 

Con base en Jo anterior, se logra observar, que Ia se que se pretende proteger, es 
el compuesto quhmico farmacØutico junto con sus compuestos qulmicos 
caracterizÆndolo por el hecho de que dicho compuesto esta contenido en el 
envase de aluminio, pero en ningün momento muestra coma este compuesto 
qulmico interactüa con el recipiente, y tampoco es claro como dicho sistema 
descrito por el solicitante en sus capbtulos reivindicatorios sea novedoso e 
inventivo frente al estado de la tØcnica, tal y como se Ia explico el senor 
examinador en sus conceptos tØcnicos No.1378 (ver folio 50 lhnea 10 a 37), 
concepto tØcnico No.2249 (ver folio 67 lhnea 32 a 42) y lo ratifica en el concepto 
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tØcnico No.3994 (Ver folios 85 lInea 3 a 16, folio 86 lmnea 10 a 17, folio 87 
linea I a 12), como ya se dijo anteriormente el articulo 30 no muestra como se 
debe caracterizar un sistema, pero si dice que las reivindicaciones deben ser 
claras y concisas, con to cual se concluiria que dicha reivindicaciones que estÆn 
contenidas en el capitulo reivindicatorio del folio 82 no cumplen con este requisito. 

En cuanto a lo que dice el solicitante frente a que la reivindicaciOn No.1 (ver folio 
82) no es clara y sobre esta negarsela, ya se le explico claramente los 
argumentos, enunciados anteriormente (ver folios 116 linea 44 a 48, folio 117 
lmnea 2 a 4, folio 118 lInea 8 a 52 y folio 119 lmnea I a 5 de esta contestaciôn), por 
que dicha reivindicaciOn no cumple con los requisitos de claridad y concisiOn 
basados en la normatividad del articulo 30 de la DecisiOn 486. 

Con base a lo que dice el solicitante acerca de "que se indique Ia norma legal en 
cual la claridad del pIle go reivindicatorio no estÆ dada por Ia posibilidad de que 

el examinador entienda la invenciOn y la pueda comparar frente al estado de la 
tØcnica"’ya se le explico at solicitante que la normatividad acerca de la claridad 
sobre el pliego reivindicatorio es el articulo 30 de Ia D 486, asimismo se le explico 

I anteriormente como este articulo actuO en su capitulo reivindicatorio. 

Ahora en cuanto a to que dice el solicitante acerca de que "quedara probada la 
falta de sustento de esta objeciOn y por ende Ia obligatoriedad de hacer el estudio 
de patentabilidad sobre Ia reivindicaciOn I y sus dependientes", efectivamente el 
estudio de patentabilidad se Ilevo acabo por parte del seæor examinador en su 
concepto No.4429 a pesar de que la reivindicaciôn independiente No.1 junto con 

112 sus dependientes presentaran falencias de claridad, y nuevamente realiza el 
estudio de patentabilidad en el concepto tØcnico No.3994 a pesar de que 

\\ nuevamente et capitulo reivindicatorio del folio 82 presentara falencias, no lo hizo 
- J sobre la reivindicaciOn independiente No.1 por las razones que ya sabemos, pero 

Ia hizo sobre las reivindicaciones dependientes 2, 3, 4 y 5 del folio 82, es decir 
que a pesar de que tanto el capitulo reivindicatorio del folio 59 a 60 y del ultimo 

0 capitulo reivindicatorio del folio 82 presentaban problemas de claridad, el seæor 
examinador realizo el examen de patentabilidad y le demostrO al solicitante que tat 
y coma estaban reivindicados estos capitulos reivindicatorios frente al documento 
Dl US3997694 no tenian novedad, lo cual quiere decir que el examinador 
entendiO claramente Ia invenciOn y comparo las caracterIsticas contenidas en las 
reivindicaciones frente al estado de la tØcnica, a pesar de que estas 
reivindicaciones de estos capitulos presentaran falencias en su claridad. 

El solicitante dice: "3. En relaciOn a la justificaciOn emitida par el Despacho 
para no realizar el estudio de fondo de todas las reivindicaciones presentadas 
par que no se encuentran b/en caracterizadas consideramos quo esta 
justificaciOn no es clara, teniendo en cuenta que en oportunidades anteriores la 
falta de claridad no es un impedimento para comparar Ia totalidad de la mater/a 
con el estado del arte prey/a, este caso en particular so puede observar en eI 
expediente 04107581". 

Con base en este punto acerca de la falta de claridad en las reivindicaciones no 
es un impedimento para comparar la totalidad de la materia con el estado del arte 

, previo, ya se explico que pese a que estas reivindicaciones presentan falencias 
en su claridad se les realizo el estudio de patentabilidad tal y como se explico y se 

Lle aclaro at solicitante (ver folio 119 ver llnea 18 a 35), acerca del documento 04-
107581 el cual se titula 4(N-FEN I LAM I NO)-QU I NAZOLI NAS/QU I NAZOLI NAS 
COMO INHIBIDORAS DE LA TIROSIN QUINASA), este expediente describe una 
fOrmula quimica que se refiere a un heterociclos biciclicos como formula general 
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con su correspondiente dibujo qulmico o formula grafica quimica y despuØs 
aparecen unos radicales como tautomeros, estereosiomeros junto con sus sales 
que poseen varias propiedades farmacológicas para un uso para enfermedades 
tumorales hiperplasia, enfermedad de los pulmones y vias respiratorias, se 
comenta que este expediente como tal describe es compuesto quimico con su 
respectiva formula quimica, que se emplea en el area de la quimica farmacØutica, 
se evidencia que no es claro este expediente como pueda servir de referenda 
como ejemplo, asimismo no tiene nada que ver con lo que se esta hablando 
acerca de la falta de claridad en las reivindicaciones y su comparacion frente al 
estado de la tØcnica, ademÆs tampoco esta dentro del campo tØcnico que se esta 
tratando, no tiene un punto de comparación por que no esta ilustrando un sistema 
que se conforma de elementos que en este caso es un anestØsico inhibidor ’ 
introducido en un envase de aluminio, es decir no sirve comoªiti:cia 

o comparaciOn. 

El solicitante dice: "4.De la misma manera, resulta incompresible la posiciOn 
() adoptada por su despacho en el presente caso, cuando frente al mismo tipo de 

redacciôn ía Oficina de Patentes ha decidido no solo No objetar sino otorgar la 
patente solicitada. 

En efecto, este mismo tipo de redacciOn que acÆ se objeta fue empleada en la 
solicitud colombiana 994373, a la cual le fue otorgado el derecho de patente 
sin que se hiciera objeciOn alguna de su parte con respecto a ía redacción, 
novedad o nivel inventivo de Ia misma. Se debe resaltar que en esta solicitud 
tambiØn se reivindicaba un producto farmacØutico compuesto por un 
contenedor y un volumen de un anestØsico de inhalaciOn y qua la misma fue 
evaluada bajo Ia vigencia del articulo 30 de ía DecisiOn 486 que se invoca en el 
presente caso. 

Es importante mencionar que siguiendo el principio de igualdad de las cargas 
de los particulares frente al estado, todas las soilcitudes de patentes deben ser 
evaluadas bajo los mismos criterios mientras este vigente la misma legislaciOn, 
con el fin de qua los particulares puedan anticipar la decisiOn que se tomara en 
los casos que sometan a conocimiento de ía AdministraciOn. De /0 contrario, 
no se dana cumplimiento a/ principio en menciOn y resultarlan arbitranias las 
decisiones qua de suyo deben cumplir con el requisito de legaildad". 

El solicitante dice que resulta incompresible Ia posicion adoptada por su despacho 
cuando el mismo tipo de redacciOn la oficina de patentes ha decidido no objetar 
sino otorgar la patente solicitada, asimismo dice que frente a este mismo tipo de 
redacciôn que se objeta fue empleada en la solicitud colombiana 994373, fue 
concedida, sin que se hiciera objeciOn alguna con respecto a la redacciOn, 
novedad o nivel inventivo de la misma, frente a esta afirmaciones, ya se explico 
en los puntos anteriores que las reivindicaciones mostradas (ver folios 82) no 
cumplen con el articulo 30 de la D 486, (ver explicaciones realizadas en el folios 
116 lInea 31 a 48, folio 117 lInea I a 16, folio 118 lmnea 29 a 51 yfolio 119 linea 1 
a 5 de esta contestaciôn). 

En cuanto al documento 994373 el cual se titula UN PRODUCTO 
FARMACEUTICO QUE COMPRENDE UN RECIPIENTE PARA UN 
ANESTESICO DE INHALACION Y MET000S PARA GUARDAR DICHO 
ANESTESICO DE INHALACION, en este expediente se describe en sus 
reivindicaciones independientes I y 6, un producto farmacØutico que comprende 
un recipiente construido con un material que comprende un compuesto 
seleccionado del grupo conformando por polietilen-naftalato, polimetil penteno, 
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polipropileno, potietileno, resinas monomØricas y combinaciones de los 
anteriores; en dónde dicho recipiente define un espacio interior, y un volumen de 
un anestØsico de inhalaciOn que contiene fluoroeter, contenido en dicho espacio 
interior definido por dicho recipiente para el caso de la reivindicaciOn No.1, 
asimismo se describe en su reivindicaciôn No.6, un producto farmacØutico que 
comprende: un recipiente que define un espacio interior, en donde el recipiente 
posee una superficie interior adyacente al espacio interior y dicha superficie 
interior esta construida con un material que comprende un compuesto 
seleccionado del grupo conformando por polietilen-naftalato, polimetil penteno, 
polipropileno, polietileno, resinas monomØricas y combinaciones de los anteriores; 
en dônde dicho recipiente define un espacio interior, y un volumen de un 
anestØsico de inhalación que contiene fluoroeter, contenido en dicho recipiente, 
igualmente en este documento tambiØn se muestran las reivindicaciones 
independientes 10 y 14, la cual se describen los mØtodos para guardar un 
anestØsico de inhalaciôn que bÆsicamente describen como realizar el proceso de 
Ilenado de dicho producto qulmico y de que materiales esta fabricado el envase 
que lo contiene, en donde se observa que estas reivindicaciones contienen las 
mismas caracterIsticas contenidas en las reivindicaciones I y 6. 

Ahora bien, teniendo en cuenta 10 enunciado anteriormente, en cuanto a las 
reivindicaciones 1, 6, 10, y 14 del expediente 99-4373 aprobadas de esta 
solicitud, se observa que este documento aunque tambiØn poseen falencias en su 
redacción, si se logran observar las caracteristicas tØcnicas del envase y como 
interactüa con el producto quimico farmacØutico que aloja, en este caso (as 
caracteristicas que se identifican del envase son su superficie interior construida 
con un material compuesto y un espacio interior adyacente a dicha superficie 
interior que hacen que se pueda albergar el producto qulmico farmacØutico 
compuesto por un fluoroeter, es decir que si se esta definiendo tØcnicamente las 
caracteristicas tØcnicas constructivas de dicho envase que hacen que se pueda 
alojar este producto qulmico farmacØutico y que a su vez hagan que dichas 
caracteristicas la diferencien frente al estado de la tØcnica y de un aporte a la 
tecnologIa, ademÆs se observa que en estas reivindicaciones no se esta 
caracterizando por el compuesto quimico que el envase esta albergando. 

Con base en las anteriores premisas y observando el documento 99-4373 como 
punto de comparación frente a  la presente solicitud en estudio, como lo cito el 
solicitante, se le demuestra aun mas al solicitante que tal y como estÆn 
reivindicadas las reivindicaciones que conforman el capitulo reivindicatorio (ver 
folio 82) no muestran las caracteristicas tØcnicas de los elementos que conforman 
un sistema y como interactUan entre si, que hagan que dichas caracteristicas la 
diferencien frente al estado de la tØcnica y de un aporte a la tecnologIa, como ya 
se explico al solicitante anteriormente (ver folio 116 Ilnea 31 a 48 y folio 117 linea 
I a 16), asimismo tampoco se muestran las caracteristicas tØcnicas constructivas 
del envase que hace posible albergar el producto quimico farmacØutico, ademÆs 
como ya se expuso, lo que se quiere caracterizar y proteger es el compuesto 
quimico farmacØutico que alberga dicho envase de aluminio. Con lo cual las 
afirmaciones establecidas por el solicitante acerca de este punto quedan 
desvirtuadas. 

En cuanto a su afirmación de Ia igualdad de las cargas y que las patentes deben 
ser evaluadas bajo los mismos criterios mientras este vigente la misma Iegislaciôn 
y que particulares puedan anticipar la decision y que resultarlan arbitrarias las 
decisiones que de suyo deben cumplir con el requisito de legalidad, se le 
comunica que la oficina de patentes de la superintendencia industria y comercio 
se rige por la normatividad legal existente, en esta caso la decisiOn 486 de la 
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comunidad andina y bajo estos parÆmetros se deben cumplir los requisitos 
establecidos por esta normatividad para que una solicitud cumpla con todos los 
requisitos para una patente de invención, asimismo se le aclara que bajo esta 
norma se miden todas las solicitudes que se presentan ante la oficina y debe 
cumplir con todos los requisitos establecidos en esta decision, precisamente para 
mantener la equidad e igualdad entre todas las personas que presentan sus 
correspond ientes solicitudes de patentes de invenciOn. 

El solicitante dice: "5.Por otro lado, consideramos relevante poner de presente, 
que el capitulo reivindicatorio fue aceptado en Europa, Australia y Estados 
Unidos. 

Lo anterior, por cuanto en los exÆmenes de patentabilidad adelantados por las 
autoridades de patentes de esos palses, se ha concluido que la invención es 
novedosa frente a DI, pues del estado del arte previo se sabe que el flUor es 
considerado como el elemento mÆs reactivo en existencia ya que ataca 
materiales inertes como el vidrio. Por /0 tanto, una persona versada en la 
mater/a no podrIa considerar la sustituciOn de un material usado en un campo 
completamente diferente para ser utilizado con anestØsicos qua contiene floor. 

El otorgamiento de estas patentes para al mismo invento acÆ reivindicado por 
otras oficinas de patentes tiene especial relevancia en el presente caso, puesto 
qua esta informaciOn sirviO de base en el expediente No. 05.125.165 para a/ 
estudio de patentabilidad adelantado por su Despacho, tal y como lo seæalo el 
Examinador en los oficios 5494 y 10734 pro feridos en dicho expediente. 

En efecto, Se gUn lo manifestado por el despacho en ese expediente, ía 
verificaciOn de que sobre la misma invenciOn se habla otorgado una patente 
europea le permit/a con firmar su patentabilidad y en Ultimas, proceder a su 
otorgamiento, como en efecto ocurr/ó. 

El solicitante dice que el capitulo reivindicatorio (ver folios 82) fue aceptado en 
diferentes palses, en cuanto a esta afirmaciOn se le aclara al solicitante que esta 
oficina es autOnoma e independiente sobre las oficinas de patentes de otros 
palses, para Ilevar acabo el estudio de una solicitud y tener la decisiOn soberana 
de otorgar o no otorgar dicha solicitud como una patente de invenciOn, en donde 
esta oficina esta regida por una normatividad ya establecida como se explico 
anteriormente. 

En cuanto a Ic que dice el solicitante acerca de que, se ha concluido que la 
invenciôn es novedosa frente a Dl, por que el Nor es muy reactivo a materiales 
inertes como el vidrio y que una persona versada en la materia no podria 
considerar la sustituciOn de un material usado en un campo completamente 
diferente para ser utilizado con anestØsicos que contiene Nor, estas afirmaciones 
no son validas, por que para poder determinar si una invenciOn es novedosa o no, 
se hace a partir de la comparaciOn de cada una de las caracterIsticas esenciales 
contenidas e ilustradas en su reivindicaciOn principal frente al estado de la 
tØcnica, este no es el caso para la reivindicaciôn No.l(ver folio 82) la dual 
presenta falencias por que no muestra las caracteristicas tØcnicas esenciales de 
cada uno de los elementos que conforman un sistema y tampoco muestra como 
interactUan entre si, donde lo que se quiere proteger es un compuesto qulmico 
farmacØutico a base de Nor contenido en un recipiente, igualmente no muestra 
como las caracterIsticas tØcnicas del envase de aluminio puedan Ilegar alojar 0 
albergar este producto quimico a base de Nor sin que hague a deteriorarse dicho 
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envase, la cual debido a estas falencias presentadas en la reivindicaciôn No.1 
no se pod na Ilegar a comparar elemento par elemento y determinar su novedad. 

Ahora bien, a pesar de las falencias detectadas anteriormente en la reivindicación 
No.1 junto con sus reivindicaciones dependientes explicadas en los anteriores 
puntos de esta contestación, el seæor examinador le demuestra al solicitante que 
las caracteristicas tØcnicas particulares del envase de aluminio que se ilustran en 
las reivindicaciones dependientes 2, 3, 4 y 5 (ver folio 82) frente al documento Dl 
US3997694 se encuentran contenidas y por ende no tienen novedad, debido a 
que dicho documento muestra un envase de aluminio que tiene un revestimiento 
interno y externo deformable a base de un poilmero acrIlico y una resina epoxica 
con sus respectivos espesores, asimismo se evidencia que esta caracteristicas 
tØcnicas de este envase enunciadas en la solicitud y reveladas en Dl, para una 
persona versada en la materia podria utilizar dicho envase de aluminio con dichas 
capas de revestimiento a base de un polimero acrIlico y una resina epoxica que 
se emplea para almacenar alimentos, podrIa Ilegar a almacenar el compuesto 
quimico farmacØutico Ilamado anestØsico inhalable a base de flüor dentro del 
envase de aluminio que se expone en Dl, es decir que se Ilegarla a una segunda 
aplicabilidad 0 Ufl segundo uso. Con base en to anterior se concluye que las 
reivindicaciones que se compararon no tienen novedad y se esta pretendiendo 
proteger un segundo uso la cual no cumplirla con el articulo 21 de la DecisiOn 
486, la cual el solicitante no presenta ninguna objeciOn contundente frente a este 
punto en este recurso interpuesto. 

En cuanto al documento 05-125165 el cual se titula MEJORAS EN TAPON 
IRRELLENABLE PARA BOTELLAS DE LICORES Y SIMILARES, la cual el 
solicitante hace referencia junto con los oficios No.5494 del 14 de mayo del 2009 
y No. 10734 del 24 de septiembre del 2009, se observa que el seæor examinador 
le hace objeciOn en los dos oficios en cuanto a sus capItulos descriptivos (ver 
folios 9 a 14, 22 a 27, 143 a 145 de esta solicitud) debido a que no cumplen con 
los requisitos de claridad y divulgaciOn completa, igualmente lo hace con los 
capitulos reivindicatorios (ver folios 15, 28, 121 y 146 de esta solicitud) debido a 
que tampoco cumplen con los requisitos de claridad, asimismo se evidencia que 
dicho documento 05-125165 tiene una oposiciOn interpuesta por la representante 
legal quien es Ia misma persona que presenta este recurso para esta solicitud 03-
21575. 

A pesar de las falencias evidenciadas en los capItulos descriptivos y 
reivindicatorios anteriormente enunciados, el seæor examinador le hace el estudio 
de patentabilidad donde expone varios documentos como W02006/064069, 
EP1829790, ES2255879, y en donde los documentos Dl US5004112 y D2 
US6355201, que se encontraron y forman parte dentro del estado de la tØcnica 
SOfl Ia mas cercanos y se encuentra dentro del mismo campo tØcnico de esta 
solicitud 05-125165, pero igualmente estos documentos no revelaron la 
caracteristica "unas alas que tiene una soluciOn do continuidad a lo largo del 
borde inferior do la parte inferior del tapón irrellenab!e" que se querla proteger en 
esta solicitud, en donde despuØs de haber hecho su respectivo estudio de 
patentabilidad el seæor examinador comenta que no se encontrO ningUn 
documento que afectara su novedad y su nivel inventivo y como comentarlo 
expuso que igualmente en Espaæa concedieron esta solicitud, la cual anexo una 
copia de esta solicitud ES2255879 Bi del 16 de marzo del 2007. 

Con base en Ia anteriormente expuesto, se puede observar que el seæor 
examinador si realizo el estudio de patentabilidad comparando las caracterlsticas 
tØcnicas contenidas en la reivindicaciOn No.1 a pesar de que dichas 
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reivindicaciones presentaban falencias de claridad, el examinador realizo su 
estudio juiciosamente e independiente de la decisiones que hayan determinado 
las otras oficinas de patentes de otros palses frente a esta solicitud, es decir que 
las afirmaciones realizadas por el solicitante frente a este punto no son validas, se 
evidencian varios puntos aun mas, uno de ellos es que esta oficina es autónoma e 
independiente en tomar sus propias decisiones en conceder o negar una solicitud 
de patente bajo los parÆmetros y la normatividad existente que en este caso es la 
Decision 486 de la comunidad andina, el otro punto es que esencialmente como 
es de importante definir claramente en las reivindicaciones sus caracteristicas 
tØcnicas esenciales que conforman una invenciOn, Ia cual hacen que dicha 
invenciOn se diferencia frente al estado de la tØcnica y aporte a la tecnologIa, la 
cual se evidencia que esta solicitud 03-21575 no cumple con este requisito como 
se explico anteriormente, y el ultimo punto es que Si bien es cierto se le expuso 
todos los argumentos frente a la citaciOn hecha por el solicitante frente al 
documento 05-125165, este documento no tiene nada que ver con el campo 
tØcnico que se esta tratando y no tiene un punto de comparaciOn con esta 
solicitud 03-21575 por que no esta ilustrando un sistema que se conforma de 
elementos que en este caso es un anestØsico inhibidor introducido en un envase 
de aluminio, es decir no sirve como punto de referencia o comparaciOn. 

El solicitante dice: "6.Por otro lado, es importante tenor en cuenta quo los " 
anestØsicos quo so mencionan en la presente soilcitud se combinan con un 
envase de aluminio de acuerdo con Jo presentado en el capitulo reivindicatorio. 
Sin embargo, dicha combinaciOn se encuentra en desacuerdo con /0 quo 
cualquier persona versada en la materia podria esperar de acuerdo con lo que 
so enseæa en patentes anteriores; pues no solo existo la proocupaciOn por la 
reacciOn del anestØsico sino sobre la onseæanza sobre Ia combinación quo 
aqul se plantea. 

En particular, se ha planteado que los anestØsicos mencionados en el presente 
capitulo reivindicatorio se degradan en ía presencia do Æcidos do Lewis, como 
por ojemplo, en ía patentes US No.5990176. AdemÆs de lo anterior, se ha 
dicho que los óxidos de aluminio (A1203) presente en el envase do vidrio 
convencionalmento usado para contoner dichos anostØsicos son ía fuonte de 
los Æcidos de Lewis. Aqul cabe moncionar quo es bien conocido que el oxido 
de aluminio so puede formar en la suporficie del aluminio al exponerse a! aire. 

Con las anteriores enseæanzas del arte pre vie, no so podria esperar quo una 
persona versada en ía materia pudiera usar un envase do aluminio para 
contener el tipo de anestØsicos que so mencionan en la presente solicitud y en 
especial un envase con una superficie sin revestimiento. 

Sin embargo, Si SO fuera a revestir un envase do aluminio con una resina 
epoxifenolica, tampoco so afectarla la novedad do acuerdo con /0 rove/ado en 
la patente citada (US399 7694), pues dicha patente sugiore el uso do un 
revestimiento do resina opoxifenoilca en envases para comida, en dondo ía 
preocupaciôn principal es la tinciOn do materialos tal como salsa de tomate. 
Dicha sugerencia no es un indicio claro pare mostrar quo el material do 
revestimiento seria ütll para el contenido do compuestos anestØsicos con flüor. 
De hecho, con lo anterior la roactividad del floor on los anestØsicos expuostos 
en la reivindicaciOn (sevoflurano, desfiurano, isoflurano, onflurano, 
motoxifiurano y halotano) pueden sugerirle a una persona versada en la 
materia que dicho revestimiento podria filtrar productos dentro del anestØsico, 
haciendo que el anestØsico no sea apto para su uso. AdemÆs do Ia existencia 
del revestimiento do resina en dicha patente so requerirla quo una persona 
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versada en la materia sugiriera el uso de esta resina en esta aplicaciOn 
particular con este tipo de anostØsicos particulares. 

Como ya se explico en los puntos anteriores de esta contestación, a pesar de las 
falencias detectadas en su capitulo reivindicativo (ver folio 82), esta invención no 
tiene novedad tal y como se explico anteriormente (ver folio 123 llnea 3 a 22). 

Ahora, frente a Ic que dice el solicitante que para una persona versada en la 
materia pudiera usar un envase de aluminio para contener el tipo de anestØsicos 
que se mencionan en Ia presente solicitud y en especial un envase con una 
superficie sin revestimiento y que se afectaria la novedad de acuerdo con lo 
revelado en la patente citada (US3997694), pues dicha patente sugiere el uso de 
un revestimiento de resina epoxifenolica en envases para comida y que dicha 
sugerencia no es un indicio claro para mostrar que el material de revestimiento 
seria ütil para el contenido de compuestos anestØsicos con flüor debido a su 
reactividad frente al material del envase que to contiene podria contaminar el 
compuesto quimico farmacØutico Ilamado anestØsico inhalable. 

Con base a lo anterior se explica que en el caso del documento Dl US3997694 el 
cual revela una envase de aluminio que tiene un revestimiento interno compuesto 
por un polImero acrulico y una resina epoxica la cual almacena alimentos como 
por ejemplo derivados alimenticios del tomate, derivados alimenticios de las 
calabazas, etc, la cual evitan la tinciOn de estos alimentos sobre la superficie 
interna del envase de aluminio, una persona versada en la materia si puede 
derivar y usar tal disposiciôn, ya que podria usar un revestimiento dentro del 
campo de los polimeros y las resinas que sea mas resistente a la reacciOn del 
flUor y variarla sus respectivos espesores, para que dicho revestimiento evite 
precisamente dicha reacciôn y pudiese almacenar este compuesto quimico 
farmaceutico a base de flUor dentro de dicho envase de aluminio, evitando 
posibles desp rend imientos de partIculas del envase contaminando dicho 
compuesto quimico farmacØutico, e igualmente evitar los ôxidos de Lewis que cita 
el solicitante y que se enuncian en el documento US5990176. 

Por to cual 
revestimiento 
reveladas er 
ca racterIstica 
qulmico 11am 
tendrIa un 
US3997694, 
Decision 486. 

se concluiria que 
interno junto con 
Dl, una persona 

is para darles otro i. 
ado anestØsico inhE 
segundo uso del 
Ia cual esta solicitu 

4. Conclusion 

efectivamente un envase de aluminio con un 
sus caracteristicas tØcnicas y su disposiciOn 
versada en la materia Dodria utilizar dichas 

iso, en este caso para almacenar el compuesto 
dable a base de flüor, la cual se evidencia que 
inicialmente planteado en el documento Dl 
1 03-21575 no cumplirla con el articulo 21 de la 

Teniendo en cuenta todo 10 antes expuesto, se recomienda ratificar la NEGACIÔN 
del privilegio solicitado en las reivindicaciones I a 14 del folio 82. 

Bogota, D.C. 
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