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' DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2013

(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de cdad y vecino de Bogota, identificado tal lbomo aparcce al pic

de nii firma, en mi caracter de apoderado de la sociedad solicitante, me p¢rmito manifestar lo

8 é,ummc antc cl auto cmanado por csc Despacho, dentro del plazo legal de prorroga previsto cn

|

clar pculo 45 dc la Decision 486, cn los siguicntes términos: ’
!

|
1. v En primer lugar, con cl énimo dc brindar mayor claridad a la .matclria reivindicada, me

perrhito presentar un Capitulo Reivindicatorio Modificado, que rcemplarza en su totalidad el

Capitulo Reivindicatorio originalmente presentado.

: /

Asiientonccs, ¢l Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto conticne los siguientes cambios:
|

-' las antiguas Rcivindicaciones 7 a 10 fueron eliminadas;
la nucva Rcivindicacion 1 ahora reclama una disolucion de N,N’ (Jlammo difcnilsulfona
! .

cn una mevcla de solventes que contiene etanol, agua y al menos| uno de los solventes

. scleecionados del grupo conformado por propilenglicol, alcohol be,r cilico y glicofurol, lo
quc cncuentra soportc cn la antigua Reivindicaciéon 1, cn cl Ej(émplo 1 del Capitulo
| |
; !

)
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Descriptivo y en la informacion adicional presentada en el ANEXO 1 dcl presente

memorial]
- lanucva T;‘{civindicaci('m 2, que corresponde a la antigua Reivindicacion 3, ahora reclama
una propq‘[rci(’)n dec la mercla ctanol/agua de 1 a 25% v/v;
- la nucvach.ivindicaci(m 3, que corrcsponde a la antigua Reivindicacion 4, se Jimité la
proporci(;"m dc ctanol de 1 a 25%; |
- lanucva ,"I,{.civindicaci()n 4 corrcspondc a la antigua Reivindicacién 6.
If
Valga anotar qb}‘c las modificacioncs cfcctuadas al Capitulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad
con lo cstipulacio cn ¢l Articulo 34 dc la Decision 486, ya que éstas de ninguna mancra implican
una ampliaci(mf de la protcecion correspondiente a la divulgacion contenida en la soliciu}ld inicial.
;
2. a- I.a xaminadora scfiala que las Reivindicaciones 7 a 10 no son patcntables, ya que

rcclaman usos,

|
b- 'Considero supcrada la anterior objecion, en tanto las Reivindicacimfcs 7 a 10
fucron climinadas del Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto. /
3- a- 1) I.a Iixaminadora scfiala que la Reivindicacién 1 carece de concision, ya que

abarca un numecro ilimitado dc diluciones posibles, al no establecer un rango de congentraciones
i
cn las mevclas de los solventes, lo que dificulta determinar cl alcance de 14 invencién.
. ! . . N .,
Adicionalmente, la Iixaminadora scfiala que la frase “para la obtencion de un producto con fines

|
terapéuticos” cn la Reivindicacion 1 no sc considera una caracteristica técnica, ya quq{: sc refiere a

un uso de ladisolucion reclamada.

! |
Asimismo, Jla Iixaminadora sefiala que el Capitulo Descriptivo sélo divulga un cjemplo dc
disolucion dc la N,N’-diamino-difcnilsulfona, en donde el vehiculo estd compuesto por tres
solventes a saber, propilenglicol, alcohol y agua, por lo que la Reivindicacién| 1 carece de

sustento cn'cl Capitulo Descriptivo.

En adicién a lo anterior, la Iixaminadora afirma que la Reivindicacién 1 reclama una disolucion

cn la que todos los solventes deben estar presentes en la mezcla de solventes, sin embargo, las
! -

Reivindicdciones 3 a 5 reclaman que algunos de los solventes podrian no estar presentes, ya que

sc cncucntran cn una concentracién de 0%, por lo que no existe coherencia entre las

Reivindicaciones 3 a 5 y la Reivindicacion 1.

z
, _l
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Iinalmente, la I<xaminadora menciona, que la expresiéon “la disolucién” en cl preambulo de la

Reivindigaciéon 1, no csta rclacionada con un producto, por lo que recomi

prcambul

procedimicnto).
[

b- i)

mente no |

|

Contrario al cntendimicnto de |

En primer lugar, me permito sefialar respetuosamente que

aparentcr ha comprendido completamente la naturaleza de la invencién

disolucion de N,N’-diamino-difenilsulfona en una mezcla de solventes que co

cnda ajustar el

o dc la rcivindicacion de acuerdo con el tipo de reivindicacidn (producto o

la Examinadora

aqui rcclamada.

a lixaminadora, la presente invencion no s¢ rcficre a una

mprende etanol,

agua, propilenglicol, alcohol bencilico y glicofurol, es decir, una mezcla que debe contener

nccesarigmente los 5 solventes, por el contrario, la presente invencién cor

disolucid

y al men

bencilico y glicofurol.

s dccir% los componentes csenciales de la mezcla son etanol y agua, y un

solventes por lo que los restantes pucden o no encontrarse presentes.  ‘Tenien

anterior, y con cl fin de hacer mas claro ¢l alcance de la Reivindicacion 1

n de N,N’-diamino-difenilsulfona en una mezcla de solventes que contie

responde a una

nc ctanol y agua

0s uno dc los solventes scleccionados del grupo conformado por propilenglicol, alcohol

0 de los demas
do cn cuenta lo

, la misma fue

modificada, tal y como sc menciona en el punto 1 del presentc memorial, y ahora reclama

cspeeificamente una disolucién de N

Idc ctanol

por propilenglicol, alcohol bencilico y glicofurol, lo que se encuentra sustento

compren y agua, y al menos uno de los solventes seleccionados del gr

,N’-diamino-difenilsulfona en una mezcla ¢

le solventes quc
upo conformado

cn el Ejemplo 1

del Capitulo Descriptivo y adicionalmente en la informacion adicional que se presenta adjunta al

presente memorial en el ANEXO 1.
|
1
|

151 /\ncx6 I mucstra dos modalidades adicionales de la invencidn, en particular
N,N’-diamino-difcnilsulfona cn una mezcla de solventes que conticne propi
alcohol beneilico y agua y, otra mezcla de solventes que contienc glicofurol, et
1fcspccto‘ me permito resaltar que la Superintendencia de Industria y Comercio er
Fixamen |de Solicitudes de Patentes de Invencidén y Modelos de Utilidad esta
rcivind.ictacioncs, como fucron prescntadas, contienen caracteristicas no descrita
I)cscr.ipti\'/o, talcs caracteristicas pucden incluirse en el Capitulo Descriptivo
ampliaci?én de matcria', esto lo corrobora el Manual Andino de Patentes (MAP) ¢

|
sc deben aceptar “adaptaciones de la descripcion a las reivindicaciones, tenien

' Guia para Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion y Modelo de Utilidad. Superintend
Comercio|(2012). Seccion 2.2 (disponible en http://api.sic.gov.co/Documentos/Guia_Examen Pa

disoluciones de
cnglicol, etanol
anol y agua. Al
1 su Guia para el
blece que si las
s cn el Capitulo
SN suponer una
uc cstablece que

Jdo en cuenta los

encia de Industria y
tentes.pdf).
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. . | F Nl , - I3 - . o ofr s .
requerimientos del primer pdrrafo del Articulo 347, En este sentido la mformamﬁm adicional
| _ :

contenida en ¢l ANEXO 1 solamente supone la presentacién de modalidades adicionales de la
!

invencion, quc sin duda alguna sc cncuentran dentro del alcance inicial pretendido en las
|

rcivindicacioncs y la matcria revelada en cl Capitulo Descriptivo, sin implicar de ninguna mancra

oL, e
una ampliacion dc la matcria inicialmente revelada.
!

| :

Iin conclusién, la presente invencion, tal y como se reclama en la nueva Rcivindic%}cién 1y sus

reivindicaciones dependicntes, sc cncuentra completamente soportada tanto an el Capitulo
|

Reivindicatorio inicia, como cn cl Capitulo Descriptivo y la informacion adicional del ANEXO 1.

!
L) Ahora bicn, cn cuanto a especificar las proporciones de cada uno de los

solventes dentro de la Reivindicacidn 1, la Examinadora no puede olvidar que un irllvcntor estd en

su derecho! de reclamar proteccidn para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado, sin

!
importar Ja amplitud de éste, sicmpre y cuando se conserve el principio de umdaJl de invencion

y no hayaiartc previo que afecte su patentabilidad. Es decir, una reivindicacién|puede ser tan
. | . ’ SR B S »

amplia como sc rcquicra para asi poder cnmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado
!

y no solaniente las modalidades preferidas o especificamente ejemplificadas en la splicitud.
| l

Asi, la posibilidad dc obtener la invencidén en diversas modalidades, es una practica aceptada a
|

nivel mundial cn cl 4mbito dc las patentes, ya que como la Examinadora debc saberlo, una

patente dé invencion no sc limita a una unica modalidad, si no que cubre un conlepto inventivo

global que abarca diferentes modalidades (diversas materializaciones de la invencién) ligadas por
| |

un cfecto téenico comun que finalmente delimita el alcance de la invencidn. |
| !

En atencion a lo anterior, no cxiste requerimiento legal alguno que determine que los eEjemplos

deban ilustrar todos y cada uno dc las modalidades (disoluciones, cn el prLsente caso) se

cncucntran dentro del alcance de la invencidn, ya que lo fundamental es c’ue el Capitulo
!

Descriptivo proporcione la informacion necesaria para que la persona medianamentc versada en
|

la matcria pucda reproducir la invencion sin tener que acudir a experimenfacién adicional

: ! 7 - . [ -1
cxcesiva, Ademas, vale la pena recordarle a la Examinadora que la funcién de los Ejemplos en el

Capitulo, Descriptivo cs estrictamente ilustrativa y de ninguna manera puede considerarse como

cl tnico alcance reivindicable posible.
!

!

1

i
| 1i1) Una ver aclarado cl alcance de la presente invencidn, mc’% permito sefialar
quc la hucva Reivindicacion 2 fuc modificada de forma tal quc se cstablec’b que la mezcla
!
| : |

' !
? .\/Ianua{l Andino dc Patentes.  (2004). Seccidén 3.4 (disponible en hrtp://www.comunidadandina.ors_{/public/
patentes. pdf). ]

|
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ctanol/agua ¢sta en una proporcion de 1 a 25%, ya que al ser compuestos escnciales éic la mezcla
I
no podrian cncontrarsc cn un porcentaje de 0 (ausentes). Asimismo, y con el fin de lcr coherentc

entre ¢l alcance de la nucva Reivindicaciéon 1, se modifico el porcentaje de ctanol en la

~

e . i, . . .
Reivindicacién 3 ¢l cual ¢s de 1 a 25%, pues debe incluirse necesariamente cn {a mezcla de

solventes. 1l rango de los solventes restantes diferentes al agua y al etanol, se encjcntra a partir
del 0%, ya quc al no scr csenciales pucden estar o no presentes cn la mezcla de solv ;ntes‘
,‘ l

L1V) lin cuanto al uso dc la palabra disolucion en el preambulo de la

Reivindication 1, me permito sciialar que ésta hace referencia a un producto en ¢l cual hay un
principio activo, N,N’-diamino-difenilsulfona, disuelto en una mezcla de solventes que contiene
ctanol y agua, y al menos un solvente seleccionado entre propilenglicol, alcohol bencilico y
glicofurol, tal y como sc describe en la nueva Reivindicacién 1, por lo que el uso de la palabra
I
disolucién en ¢l preambulo hace referencia a una reivindicacién de producto. l
€ l
, |
Al respecto, me permito resaltar que la Superintendencia de Industria y Comercio tn su Guia para
cl Examcn de Solicitudes de Patentes de Invencién y Modclos de Utilidad estLblcce que “las
rcivindicaciones de producto son las que se refieren a entidades fisicas, tales como: objeto,
sustancia, composicion, articulo, aparato, maquina, sistema.”, al igual que como lo establece el
I

MAP, cii dondc las reivindicaciones de producto “incluye substancias y composlciones asi como

cntidadcek fisicas”.” Dc acuerdo con lo anterior, las reivindicaciones de la presente invencién
|

| |

lin cuanto a la frasc “para la obtencién de un producto con fines terapéuticos”, me permito

! . . » . . .
cumplerni a cabalidad con lo cstipulado para las reivindicaciones de producto. /

resaltar/que ésta fuc climinada de la nueva Reivindicacion 1.

! V) En conclusién, y a la luz de las modificaciones rea

izadas, la nucva
Reivindicacion 1 cumple con los requisitos de claridad y concisidn, ya| que incluye las
caract(;'risticas csenciales de la disolucién de la invencidn, y de la misma forma, ésta
rcivinc{iicaci()n s¢ cncucentra cntcramente sustentada en el Capitulo Descriptivo y el ANEXO 1
adju.nt"‘o, por lo quc cualquicr persona medianamente versada en la materia tendria claro su

alcance.

3. 1 a- I.a Iixaminadora scfiala que las Reivindicaciones 2 a 6 no manticnen un lenguaje

uniforme ya que ¢l preambulo sc refiere a N,N’-diamino-difenilsulfona en disolucion, mientras

: Guiq para Examen dc Solicitudes de Patentes de Invencién y Modelo de Utilidad. Superin{'endencia de Industria y
Comercio (2012). Scecidon 2.6.3.1 (disponible cn http://api.sic.gov.co/Documentos/Guia_Examen_Patentes.pdf).
' Manual Andino dc Patentes.  (2004). Scccion 3.4 (disponible cn http://www.comunidadandina.org/public/

patentes.pdf).
|
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|
quc la) Reivindicacion 1 sc refiere a la disolucién de N,N’-diamino-difenilsulfona. ILa
lixaminadora rccomicnda la uniformidad en referencia al producto entre las reivindicaciones

: | . .
independicentes y las dependientes.
‘ ‘

|
Adicionalmente, la Examinadora menciona que la Reivindicacion 2 caracteriza la disolucién de

N,N’-diamino-difenilsulfona por la dosis en la que va a scr administrada, lo cual no corresponde
a una ciaractcn'st.ica técnica de la invencioén, sino a un método de tratamiento. | I.a Iéxaminadora
sugicre definir la invencidn por medio de caracteristicas estructuralcs.
|
b- Atendiendo a las sugerencias de la Examinadora, en las nuevas Reivindicaciones 2
a4 sc 1l*nodiﬁca cl prcambulo y ahora se encuentra dirigido a “la disolucién de acucrdo con la

Reivindicacion 17, lo cual mantienc la uniformidad del producto reivindicado.

Adicionlalmcntc, cn lo relacionado al uso de la dosis como caracteristica de la gomposiciéon de la

prcscntc'f invencién, me permito resaltar que la Reivindicacidén 2 fue eliminada del Capitulo

Reivindjcatorio Modificado adjunto, por lo que considero superada dicha objecion.
|

4. Agradczco la opinidn favorable de la Examinadora en cuanto a la ausencia de arte previo

rclacionado con cl objcto reclamado cn la presente solicitud.
|

5. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por ¢l FExaminador en su

cxamen e fondo han sido rcsucltas, y teniendo en cuenta que no existe artc prckfio quc afecte la

novcdad% y/o ¢l nivel inventivo de la presente invencidn, solicito respetugsamente que el

Despacho tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad y proceda con lg concesion de la

patente. |
|
i

Atentamente,

ARLOS R OTARTT
C.C. No0.79.782.747 dc Bogota
T.P. 74.295

Anexo: |

- Capitulo Reivindicatorio Modificado.
- A;N} X0 1: Modalidades comprendidas en la presente invencion.
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Expedicnte No. 11-164.315
I ) Primer Examen de Fondo
P2011/0600191

‘x‘ CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO f

| (Primer Examen de Fondo)

Una disolucion de N,N’-diamino-difenilsulfona en una mezcla de solventes que

.
|
conticne ctanol, agua y al menos uno de los solventes selcccionados del grupo conformado

por propilenglicol, alcohol benceilico y glicofurol.

| l\
mino-

2. I.a disolucion dc acucrdo con la Reivindicacién 1, cn donde la N,N’-di

!
difenilsulforia cn mezcla de ctanol/agua cstd en una proporcién de 1 a 25 % v/v. !

!
3. LLa djsolucion de acuerdo con la Reivindicacion 1, en donde la mezcla de solventes

sC cncucntraﬁ cn las siguientes proporciones: ctanol de 1 a 25%, propilenglicol de Oja 70%,
alcohol bcnjm’lico dc 0 a 20%, glicofurol de 0 a 25% y agua dc 5 a 90%.

J

. 4. I.a disolucion de acuerdo con la Reivindicacion 1, en donde la mezcla de solventes
!

sc cncuentra cn las siguicntcs proporciones: etanol 25%, propilenglicol 58%, {alcohol

|

bencilico 1%, glicofurol 5% y agua 11%.
}

————

! ok ok ok ok ok ok ok o ok ok ook
|
|
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NEXO 1
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: ANEXO 1
Mevela 1.
Sc pesan de 0.20 g de N,N'-diamino-difenilsulfona y sc colocan cn ¢l tubo dc egsayo. Sc
afiaden 3 ml., de una mercla que contienc 1.8 volimenes dc propilen-glicol, 0.75 Vl limenes

dc Iitanol, 0.15 volimencs de Alcohol benceilico y 0.3 volumencs dc agua. Sc agjtan hasta

lograr la disolucion completa de la N,N’-diamino-difenilsulfona.

Meczcla 2

!

! . v . . . . ~
Sc pesanide 0.20 g de N,N’-diamino-difenilsulfona y sc colocan cn ¢l tubo de ¢nsayo. Sc
aftaden 5 ml. de una mezcla que conticne 1.25 volimencs de glicofurol, 1.0 voll’lmcncs dc
Ftanol, y 2.75 volumenes de agua. Sc agitan hasta lograr la disolucién complcta de la

N,N -diamino-difcnilsulfona.

|

’ |



