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

Re:  Expediente No. 11.160.564
Solicitud de patente 2 nombre de ICEUTICA PTY LTD.

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ identificada como aparcce al pie de mi
firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada
sustituta de acuerdo con la sustitucion adjunta de la sociedad ICEUTICA PTY
LTD domiciliada en Australia, solicitante de la patente de la referencia, zuzerpongo
recurso de reposicion contra la resolucion No. 48203 del dia 5 de agosto de 2014,
expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se
niega cl privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la
referencia.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO
1.1 Actos administrativos previos

En primer lugar, mi mandante se permite manifestar a ese despacho que se
reafirma en todos y cada uno de los argumentos que hacen parte integrante de la
respuesta al oficio de fondo No. 23552 notificado por fijacién en lista el 31 de
diciembre de 2013, presentada ante ese despacho el 30 de abril de 2014.

1.2 Elindebido analisis del Nivel Inventivo

El Examinador indicé en la resolucién No. 48203 que las reivindicaciones

actualmente presentadas carecen de altura inventva, en vista de los documentos
D2 (WO 2007/150075) y D3 (WO 0245684).

Ahora bien, como se evidenciara mas adelante, es deseo de la Solicitante
presentar argumentos contra las declaraciones de ese Despacho indicando como
primera medida que el examinador no realizd una adecuada interpretacion del
articulo 18 de la Decisién 486 y parte de premisas etradas, en cuanto a la
supuesta igualdad o equivalencia entre la materia objeto de la presente invencién
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y el estado de la técnica, y realiza un equivocado anilisis del requisito en cuestion,
para finalmente negar sin justificaciéon la patente para la solicitud ¢n comento.

Asi las cosas, volvemos sobte el particular que el articulo 18 de la Decision 486
establece que “Se considerard que nna invencion tiene nivel inventivo, si para ina persona del
oficio normalmente versada en la materia técmica corvespondiente, esa invencion no hubiese
resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

Sobte este particular, es necesario hacer énfasis sobre ¢l hecho que el analisis de
nivel inventivo NO es una comparaciéon de los objetos de las anterioridades y la
solicitud en estudio. )

De hecho, el anilisis de nivel inventivo debe ir mas alla y tiene que demostrar la
obviedad de la invencién y establecer como la misma no contiene un salto
cualitativo que demuestre su altura inventiva y que hubiese sido obvia para una
persona versada en la materia.

En este scentido, es deseo de la solicitante manifestar que la nueva reivindicacion
independiente 1 define “Una composicion farmacéutica gue comprende meloxccanm, en donde
el tamaro de particila medio del meloxicam en nna base de volumen de particula es menor a
500 nm, sulfato de lauril de sodio y monobidrato de lactosa”, donde esta reivindicacion
independiente se ha limitado y es especifica a una composiciéon farmacéutica con
meloxicam, diferente a lo que se encuentra en el estado del arte, toda vez que D2
no menciona ni describe el hecho de contar 6 hacer particulas pequenas de
meloxicam, sino que por el contrario sugiere el hecho de ponerlas en una
formulacion de liberacidon controlada con otro farmaco, lo cual es completamente
diferente a la invenciéon de mi mandante, toda vez que la presente invencién no
estan dirigidas a una formulacién de liberacidon controlada.

Con relacién a D3, se considera que este es el mas lejano en el estado del arte a la
presente invencion definida en la nueva retvindicacién independiente 1, toda vez
que este describe una pluralidad o una serie de firmacos de ripida disolucion,
pero en ningin momento menciona o sugiere el uso o la aplicacion de
meloxicam, el cual es el componente basico en la presente invencion, con lo que
se puede indicar que dicho documento no puede considerarse como relevante y
no debe ser tenido en cuenta en el estudio de patentabilidad de la solicitud en
estudio.

En este orden de ideas, es claro que el andlisis de nivel inventivo realizado por el
seflor examinador es el resultado de una evaluacion del dpo “hindsight” o
retrospectivo. De hecho, este tipo de analisis no es permitido para desvirtuar el
concepto de altura inventiva.
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“n este tipo de analisis, el examinador no enfoca su analisis en el momento en el
que la solicitante plantea un problema con el fin de solucionar fallas técnicas
existentes en los productos convencionales de un campo técnico especifico, sino
que se enfoca en la solucién dada al problema planteado y en la busqueda de
documentos con conceptos analogos. A este respecto dirigimos la atencién de
esa oficina al Mannal para Examen de Solicitudes de Patentes de Invencidn en las Oficinas
de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina, publicado cn la pagina
Web de la Comunidad Andina, donde se establece en la pagina 74 en cuanto al
nivel inventivo “..qwe la bisqueda de anterioridades se efectria a posteriori, tomando cono
punto de partida la misma invencion, ...el_examinador debe realizar el esfuerso intelectual de
colocarse_en_la_situacion gue ha tenido gre afrontar el técnico con conocimmentos medios en la
materia_en in momento en gue la tnvencion no era conocida, es decir antes de la invencion”. (el
subrayado es nuestro).

En el presente caso, para el examinador puede resultar “obvio” que el objeto de
la presente solicitud se derive de la materia objeto de los documentos citados
como referencia D2 y D3, sin dar mayor importancia al trabajo desplegado y a la
capacidad inventiva de la Solicitante para lograr llegar a la solucion del problema
planteado. s decir, que el examinador no hace su dnalisis partiendo del
problema mismo que existia en la técnica en el momento en que la Solicitante
dirige todos sus esfuerzos para encontrar una solucién, sino que enfoca su
estudio en el momento en que el problema ya fue resuelto.

De esta manera, queda demostrado que los documentos D2 v D3 citados por su
Despacho no pueden ser considerados como anterioridades validas capaces
de afectar el nivel inventivo de la solicitud, toda vez que estos documentos fallan
en ensenar todas las caracteristicas esenciales de la invencién, y la manera como
se soluciond el problema técnico en cuestion.

Por otro lado, el examinador refiere el documento “Micronizacion: Su aplicaciéon
tecnologica en la claboracidén de formas farmacéuticas terminadas”, el cual no
habia sido referenciado cn las acciones anteriores por lo cual podria haberse
emitido una nueva accion oficial para permitir a la Solicitante argumentar en
contra de este tema. .
En este sentido, respetuosamente nos permitimos decir que consideramos que el
examinador ha hecho un analisis no permitido para la evaluacién del nivel
inventivo, por lo que se ha incumplido con el articulo 18 de la decisién 486 de la
Comunidad Andina de Naciones, por lo que procede la reposicion del presente
tramite.
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Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

a) Que de conformidad con lo previsto por los articulos 3 (inciso 3); 35
(inciso 2) y 59 (inciso 2) del Cédigo Contencioso Administrativo se consideren y
se resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas asi
como las que aparezcan con motivo de este recurso.

b) Que se declare infundada la oposicidon presentada pot Procaps S.A.
¢) Que se revoque la resolucion No. 48203 del dia 5 de agosto de 2014 expedida

por el Superintendente de Industria y Comercio, v se proceda a conceder el
privilegio de patente de invencién a la solicitud de mi mandante

Sefior Superintendente,

C.C. 22.468.787 de Barranquilla
T.P 147463 del C§]
notificaciones@clarkemodet.com.co
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