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SUPERINTENDENCIA DE INDUST1UA Y COMERCIO 
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 
E. S. D. 

Re: Expediente No. 04.058.910 
Solicitud de patente a nombre de The Procter & Gamble Company 

Yo, DILIA RODRIGUEZ D’ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi 
firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada 
de la sociedad The Procter & Gamble Company, domiciliada en Cincinnati, 
Estados Unidos de America, solicitante de la patente de la referenda, interpono 
recurso de reposiddn contra la resolución No. 39865 del dIa 26 de agosto de 2010, 
expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se 
niega el privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la 
referenda. 

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO 

1.1 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. 8502 notificado por fijación en lista ci dIa 24 de julio de 
2009, presentada ante ese despacho ci cia 1 de didembre de 2009. 

1.2 El indebido an1isis de unidad de invención 

En lit resolución 39865 ci examinador argumenta que la  reivindicación 1 carece 
de unidad de invención a priori porque las diferentes partes del kit conforman 
diferentes grupos de invención, cada uno de los cuales puede existir de manera 
independiente y no se encuentran relacionaclas por otra cosa que pertenecer al 
mismo kit. 

Al respecto, ci solicitante quisiera anotar que resulta improcedente afirmar que ci 
kit reclamado no posee unidad de invención, basÆndose en ci hecho que sus 
diferentes partes pucden existir de manera independiente y pertenecen a 
diferentes areas tecnológicas. Lo mismo puede decirse de prÆcticamente cualquier 
invendón jamÆs patentada. Por ejcmpio, tin motor se compone de diferentes 
piezas que pueden existir de manera independiente y pertenccen a diferentes 
areas tecnológicas, ain asI nadie argumcntarIa que no es posibic patcntar un 
motor porque carece de unidad dc invención cuando ci iinico concepto comün 
invcntivo que integra sus diferentes partes es ci dc hacer partc del motor, pero 
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sus partes en sí pueden existir de manera independiente y conforman grupos tan 
diferentes como los tornillos y las bujIas. 

Otto ejemplo serlan las composiciones farmacØuticas que comprenden) 
adyuvantes, excipientes, saborizantes y otros componentes diferentes que no ( 
pertenecen al mismo sector tecnoiógico del compuesto activo. Mn asI, nadie 
niega solicitudes de composiciones farmacØuticas simplemente basndose en ci 
argumento de falta de unidad de invención. 

Pot lo tanto, negar la patentabilidad del kit reciamado porque los elementos que 
lo conforman carecen de unidad de invención es un argumento ilógico  que no 
sigue los lineamientos y antecedentes estabiecidos por ese Despacho. 

Dentro de este contexto, ci solicitante considera necesario citarle al seæor 
examinador lo establecido por el artIculo 25 de lit Decision 486 respecto al 
requisito de unidad de invención: 

’A,iicu10 25.- La solicitud de patente solo podrd comp render una 
invcnción o un grupo de invenciones relacionadas entre si de 
manera que conformen tin ünico concepto invenhivo. "(Negrita personal) 

Como ci examinador puede corroborar, la norma de nirgina manera estab1ece 
que las partes o ciernentosque consttijifl invención debanconfornia,r un 
ünico concepto inventivo, la norma es absolutamente clara en que eslasolicitud 
lit- que deberÆ comprender una invención o un grupo de invenciones 

1icionadas entresI. En ci caso que nos ocupa, en ci capItulo reivindicatorio 
solo se reclama una 6nica invención que es un kit de tratamiento para ci 
incremento de la masa ósea, por consiguiente, no es pertinentc afirmar que una 
solicitud que comprende una Ænica invenciOn carece de unidad de invención 
porque los componentes de la invención reivindicada no tienen un concepto 
comi5.n. 

En este orden de ideas, resuitainprocedente yuna: exigencia mÆs alla de la 
norma Andina, negar ci derecho de patente para una invención cuyos eiementos 
no conforman un ünico concepto inventivo, cuando de ninguna manera la norma 
Andina seæala tal requisito. En vista de lo anterior, el solicitante insiste en sus 
argumentos presentados en respuesta a! oficio 7235. 

Es claro que el examinador estÆ extralimitando sus alcances y funciones ya que 
deiberadamente estÆ interpretando la norma andina cuando dicha función !e 
corresponde a! Tribunal Andino dejusticia. Enningün aparte del Decreto 2153 
de 1992 se seinla como función de esa Superintendencia y mucho menos de la 
Division de Nuevas Creaciones !a interpretación de normas. Cito entonces ci 
mencionado artIculo en donde aparecen claras y especfficas las funciones de esa 
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Division: 

’ArtIculo 16.-Funciones de la Diiisión de Nuevas Creaciones. Son funciones de la diisión de 
nuevas creaciones: 

1. Tramitar 1zc solicitudes de patentes de invenddn y de mode/os de uii/i&zd; 

2. Tramitar his solicitudes de licencias ob4gatorias y de prdrroga en los casos previstos en 
hi Icy: 

3. Tramitar his licencias de exp iotacidn, traspasos, cambios de nombre y domiduio y 
prórrogas re/acionadas con los modelos de utilidad; 

4. Estudiar la procedencia de hi caducidad de los derechos conferidos por las patentes y 
mode/os de utilidad; 

5. Lievar los archivos y regisiros de his patentes y mode/os de ulilidad; 

6. Absolver las consultas de los asuntos atinentes a lasfunciones de hi division; 

7. Preparar e/ matenalpara hi elaboraciOn de hi Gaceta de hi Propiedad Indusbial en lo 
referente al drea a su cargo; 

8. Los demÆs que se le a4gnen de acuerdo con hi naturalea de hi d!pendencia" 

Pot el contrario, de conformidad con ci "Reglamento Interno del Tribunal de 
Justicia de la. Comunidad Andina", TItulo I, CapItulo I, artIculo 2 ’La misiOn 
jurisdictional del Tribuna4 en los ilmites de hi com-petencia que /6 atribuye su Tratado de 
CreaciOn, es hi de dechirar el derecho de hi comunidad Andina y asegurar su aplicacidn 
interpretación uniforme en los Estados miembros." (Subrayado fuera de 
texto). Lo anterior indica que solamente al Tribunal es quien corresponde la 
interpretación de las noimas y en ningÆn momento a la. Superintendencia de 
Industria y Comercio, mucho menos al examinador de patentes quien en este 
caso no estÆ aplicando una norma que es clara y no necesita interpretaciOn, sino 
que estÆ dando significados y alcances que la misma no tiene tomÆndose 
atribuciones que como bien quedó demostrado en este escrito no tienen riingün 
fundamento legal. 

Sumado a lo anterior, ci examinador insiste que "[...] las dosformuhiciones contenidas 
en el estuche son independientes hi una de hi olraparapoder coexislir [ . .7’, aün asI las dos 
se encuentran relacionadas por el ingrediente activo que contienen en diferentes 
cantidades y pot su actividad biológica. La inica diferencia entre las dos es la 
cantidad de ingrediente activo, por lo tanto no es claro en que se basa ci 
examinador para determinar que no poseen unidad de invención. La norma no 
establece en ningón momento que las invenciones tengan que estar fIsicamente 
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combiriadas para que posean unidad de invenco ión, la norma especificamente ( 
exige que la invención o invenciones reclamadas conformen un ünico concepto 
inventivo, y las formulaciones de la presente solicitud cumplen con el requisito. 
establecido a cabalidad. 

Sea esta la oportunidad para insistir en el hecho que segün la Real Academia de la 
Lengua un kit es "Con/unto de productosy utensilios st/Icientes para conseguir un 
determinado fin, que se comerciaiizan como una un/dad" (Negrita personal) 
Siendo asI, ci kit es un producto como cu2lquier otro, y de acuerdo con ci artIculo 
14 de la Decision 486, debe concederse ci privilegio de patentes para las 
invenciones, sean deproducto o de procedimiento, en todos los campos de la 
tecnologla,. siempre que sean nuevas tengan nivel inventivo v sean 
susceptibles de aplicación industrial. 

Dado que ci producto para el cual se reivindica protección es un kit de) 
trataniiento que debe ser considerado un ünico producto, toda vez que dicho kit( 
es un conjunto que conforma una unidad, no existe razón alguna para fraccionar 
o cambiar ci objeto reivindicado y afirmar que lo que se desea proteger son las I 
composiciones dc biofosfato que constituyen ci kit, pucs no es lo que establecen / 
las reivindicaciones. 

Considcrando ci actual capItulo reivindicatorio, que rcclama ci kit de tratamiento 
para ci incremento de la masa ósea es daro que de concederse la prcscnte 
solicitud ci solicitante no podrÆ oponerse a que alguien comercialice 
composiciones de biofosfato o cuaiguiera de los otros elementos que 
hacen parte del kit de manera individual, ya que tales productos no se 
encuentra en su forma individual dentro del alcance de las 
reivindicaciones. La solicitud no reclama un composición de bisfosfonato 
como tal, rcclama un kit que se caractcria por comprcndcr dos composición dc 
bisfosfonato difercntcs donde la cantidad de dosis de carga es 2 a 20 vcccs mayor 
que las dosis dc mantenimicnto. 

Dc otorgarse la patente, basÆndonos en ci artIculo 51 que cstablecc que ’El 
alcance de la proteccidn conferida por la pate nte estard deter,ninado por el tenor de las 
reivindicaciones. La descrit’ción y los dibujos, o en su caso, el material biolØgico depositado, 
servirdn para interpretarlas.’ ci solicitantc ünicamente podrÆ impedir que terccros 
comercialicen ci kit, es decir ci producto que comprende la unidad para 
empicarse en ci incremento de la masa ósea conformada por una piuralidad de 
dosis unitarias de bisfosfonato que conticnen una dosis de carga del mismo y una 
pluralidad de dosis unitarias de bisfosfonato que conticncn una dosis dc 
mantcnimiento del mismo en donde lit cantidad de bisfosfonato prescntc en la 
dosis de carga es dc 2 a 20 veces mayor que la cantidad de bisfosfonato presentc 
en la dosis de mantcnimicnto. 
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A la fecha, esa Superintendencia no ha suministrado evidencias que demuestrcn 
que tal unidad de comercialización exista o se derive de la información existente. 
Por consiguiente, si la materia reivindicada es una ünica invención que \ ’ 
corresponde a un producto del sector farmacØutico que cumple con los requisitos 
de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial no hay razón alguna para 
negar ci privilegio de patente a esta solicitud. 

En cuanto a los demÆs componentes del paquete, ci examinador parece estar 
determinado a no ver ma’s allÆ del carÆcter individual de cada uno, enfocando su 
atención en ci hecho que pertenecen a diferentes campos de la tecnologIa y no a 
que el conjunto de los mismos conforman un concepto comn. 

Nuevamente, reflriØndonos a lo establecido pot el ArtIculo 25 en cuestión, no 
existe en la norma Andina un requerimiento que estabiezca que las diferentes 
partes o elementos del kit o del producto reclamado deben conforman un grupo 
de invenciones que solo deben cumplir un requisito para poseer unidad de 
invención, como mal interpreta ci examinador. La norma es muy clara en 
establecer que ci requisito a cumplir Cs que la solicitud solo comprenda una 
invención o invenciones que conformen un mico concepto inventivo comün. 
En ci caso bajo anÆlisis, el capItulo reivindicatorio se refiere ünicamente a una 
invención, ci kit dc tratamiento para ci incremento de lit masa ósea, siendo asI, no 
es posible afirmar que la ünica invención reclamada no cumple con ci requisito 
de unidad de invención. 

En ci caso que nos concierne, el concepto inventivo comin que enlaza todas y 
" I cada una de las partes del kit o estuche es, precisarnente, que conforman un 

estuche o unidad que se comercializa y pude scr adquirida en una farmacia. Tal 
como una baterla esta conformada por partes de diferentes areas de la tccnologIa 
que se combinan con un inico fin, los componentes del estuche reclamado 
tambiØn pertenecen a difcrcntes areas de lit tecnologIa pero se combinan con un 
ünico fin: proporcionar una formulación farmacØutica. 

En conclusion, la solicitud solo se reficre a una invcnciOn. Dicha invcnción es 
un kito estuche para ci incremcnto de lit masa ósea, un kito estuche es producto 
que comprende tin conjunto de productos para conseguir un dcterminado fin, 
que se comercia1ian como una unidad. El kit dc la invenciOn se caractcriza por; 
cstar conformado pot una pluralidad de dosis unitarias de bisfosfonato que.’ 
contienen una dosis dc carga del mismo 

y 

una pluralidad de dosis unitarias de’ 
bisfosfonato que contienen una dosis de niantenimiento del mismo en donde la I 
cantidad de bisfosfonato presente en la dosis dc carga es de 2 a 20 veces mayor’ 
que la cantidad de bisfosfonato presente en lit dosis de mantenimiento. No existc 
razón alguna para que una persona versada en lit materia considere que en las 
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reivindicaciones se reciama protección para composiciones de bisfosfonato, pues 
ci capItulo reivindicâtorio se refiere expilcitaniente a "un estuche" que 
comprende dos composiciones diferentes de his fosfonato en una proporción 
determrnada. Pot tanto, no es posibie de ninguna manera descontextualizar la 
invenclón para separar los elementos que conforman ci kity exigir un reguisito 
adicional a los establecidos en la Decision 486, como es el que los elementos 
que conforman ci producto reivmdicado conformen un 6nico concepto 
inventivo A la fecha ese Despacho no ha comprobado que ci objeto de la 
mvenclón, es decir, ci estuche reclamado no sea novedoso e invcntivo En 
consecuenda, no existe razón aigunapara negr ci privilegio de patente para la 
presente solicitud. 

Teniendo en cuenta lo dicho anterionnente, solicito a usted lo siguiente: 

a) Que de conforniidad con lo previsto por los artIculos 3 (idS 3); 35 çinciso 2) 
y 59 çmdso 2) del Código Contencioso Administrativo se consideren y se 
resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones pianteadas asI como 
las que aparezcan con motivo de este recurso. 

b) Que se revoque la resoiución No. 39865 del de 2010 expedida pot ci 
Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder ci privilegio de 
patente de invención a la solicitud de mi mandante 

CC. 41.654. 
TP 20824 
Cod. 008 

rl 
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Titulo: MET000 PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNO DE LOS HUESOS. 

En atenciôn al Recurso de reposición interpuesto, se hacen las siguientes 
aclaraciones: 

Documentos estudiados 

Para el presente estudio se tuvo en cuenta el capitulo descriptivo comprendido en 
los folios 24 a 42, el pliego reivindicatorio del folio 73 y los argumentos del 
solicitante en los folios 101 a 106. 

Objeto de la lnvención 

Reivindicaciones I a 5: Un kit que comprende una pluralidad de dosis unitarias de 
bifosfonatos que contienen una dosis de carga del mismo y una pluralidad de dosis 
unitarias de bifosfonatos que contienen una dosis de mantenimiento del mismo 
donde la cantidad de bifosfonato en la dosis de carga es 2 a 20 veces mayor que la 
cantidad de bifosfonato en la dosis de mantenimiento. 

El problema planteado en la solicitud es proveer composiciones farmacØuticas de 
bifosfonatos para el tratamiento de trastornos de los huesos. 

Para solucionar este problema tØcnico la solicitud en estudlo proporciona un kit que 
contiene una pluralidad de composiciones de bifosfonatos. 

Respuesta a los Argumentos del Soticitante 

En el recurso de reposición interpuesto por el solicitante a la resoluciôn nümero 
39865, presenta en resumen los siguientes argumentos: 

1. En ía resoluciôn 39865 el examinador argumenta quo la reivindicación I carece 
do unidad de invenciOn a priori porque las diferentes partes del kit con forman 
diferentos grupos do invenciôn, cada uno do los cuales puede existir de manera 
independiente y no so encuentran relacionadas por otra cosa quo pertenocer al 
mismo kit. 
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Al respecto, el soicitante quisiera anotar que resulta improcedente afirmar que el 
kit reclamado no posee unidad de invenciOn, basÆndose en el hecho que sus 
diferentes partes pueden existir de manera independiente y pertenecen a 
diferentes areas tecno!ogicas. 

Por ejemplo, un motor se compone de diferentes piezas que pueden existir de 
manera independiente y pertenecen a diferentes areas tecno!Ogicas, aÆn asi 
nadie argumentarla que no es posible patentar un motor porque carece de 
unidad de invenciOn cuando el Unico concepto comÆn inventivo que integra sus 
diferentes partes es el de hacer parte del motor, pero sus partes en 51 pueden 
existir de manera independiente y con forman grupos tan diferentes como los 
tomillos y las bujias. 

El articulo 25 de ía DecisiOn 486 de ninguna manera establece que las partes o 
elementos que constituyen Ia invenciOn deban con formar un Ænico concepto 
inventivo, la norma es absolutamente clara en que es Ia solicitud la que 
deberÆ comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas 
entre si. 

En el caso que nos ocupa, en el cap Itulo reivindicatorio solo se reclama una Onica 
invención que es un kit de tratamiento para el incremento de ía masa Osea, por 
consiguiente, no es pertinente afirmar que una solicitud que comprende una 
Onica invenciOn carece de unidad de invenciOn porque los componentes de la 
invención reivindicada no tienen un concepto comün. 

Sumado a lo anterior, ci examinador insiste que "f...J las dos formulaciones 
contenidas en el estuche son independientes Ia una de ía otra para poder 
coexistirf. . .1 aUn asi las dos se encuentran relacionadas pore! ingrediente actWo 
que contienen en diferentes cantidades y por su actividad bioiOgica. La Onica 
diferencia entre las dos es la cantidad de ingrediente activo, por !o tanto no es 
ciaro en que se basa ci examinador para determinar que no poseen unidad de 
invenciOn. 

La norma no establece en nm gUn momento que las invenciones tengan que estar 
fisicamente combinadas para que posean unidad de invenciOn, la norma 
especificamente exige que Ia invenciOn o invenciones reclamadas con formen un 
Unico concepto inventivo, y las formulaciones do la presente solicitud cump!en 
con el requisito estab!ecido a cabalidad. 

Se gUn la Real Academia de Ia Len gua un kit es Conjunto do productos y 
utensiiios suficientes para conseguir un determinado fin, quo se comercializan 
como una unidad" Siendo asi, ci kit es un producto como cualquier otro, y de 
acuerdo con el articulo 14 de Ia DecisiOn 486, debe concederse ci priviegio de 
patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos 
los campos de ía tecnoíogla, siempre que sean nuevas, ten gan nivel inventivo y 
sean susceptibles do aplicaciOn industrial. 

Indiscutiblemente, como lo demuestra el solicitante con su argumentacion, la cL 
presente solicitud solo reclama una Onica invención y por lo tanto cumple con lo 
establecido en el artIculo 25 de la Decision 486. 
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2. A Ia fecha, esa Superintendencia no he suministrado evidencias quo domuestren 
quo tal kit o unidad do comorcializaciOn exista o so derive do Ia informaciOn 
existente. Por consiguiente, si ía materia reivindicada es una Ænica invenciOn que 
corresponde a un producto del sector farmacOutico quo cumple con los requisitos 
do novedad, nivel invontWo y aplicaciOn industrial no hay razOn aiguna para negar 
el privilegio do patente a esta solicitud. 

Ese Despacho no ha comprobado quo ci objeto do Ia invenciOn, es decir, ci 
estucho reciamado no sea novodoso o inventivo. En consocuoncia, no existe 
razón alguna para negar el privilegio de patente para ía presente solicitud. 

En este sentido es preciso indicar que este despacho siempre objetO la falta de 
unidad de invenciôn de la presente solicitud, enfocando sus requerimientos en este 
solo aspecto. Ahora bien, dado que el solicitante ha demostrado que la presente 1( 
solicitud solo reclarna a una ünica invenciOn, esta oficina considera que es pertinente 

- continuar con el correspondiente trÆmite y proceder a realizar el respectivo examen 
de fondo para evaluar la patentabilidad de la invenciOn reivindicada en la solicitud. 

Conclusion 

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda revocar la resoluciôn No. 39865 en 
la cual se negO el privilegio de patente a las reivindicaciones I a 5 (folio 73). 

Bogota, D. C., Marzo de 2011 

CONCEPTO TECNICO DIRECTOR DE NUEVAS EXAMINADOR TECNICO 
522 CREACIONES 202077 
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