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Asunto : DEFENSA DE LA SOLICITtJD DE PATENTE PARA: 

"FORMA DE .ADMINISTRACIN ORAL CON BACTERIAS 

PROBIOTICAS". 

� Solicitante MERCK PATENT GMBH. 

� Opositor TECNOQUMICAS S.A. 

Fecha de solicitud : 27 de Noviembre de 2006. 

1. ALEGATOS CONTEBTACI6N OPOSICIÔN 

Yo, Emilio FERRERO, en ml condición de apoderado de la sociedad 

solicitante de la �patente de la referenda, por el presente 

escrito doy respuesta a la oposición formulada por el abogado JosØ 

Luis REYES VILLAMIZAR, apoderado de la sociedad TECNOQU–MICAS 

S.A.., opositora en el asunto de la referenda. 

2. CONTESTACIÔN DENTRO DEL TRMINO LEGAL 

El oficio No. 2301, en el cual su Despacho dispuso otorgar a ml 

S representada tØrmino para presentar sus argumentaciones a favor de 

la patentabilidad del invento de que trata el asuiito en 

referenda, me fue notificado por fijación en lista el 25 de 

S Febrero de 2008. Con memorial radicado el 14 de Mayo de 2008 ped 

plazo adicional de sesenta dias para atender el Oficio No. 2301. 

NIT 860.041.367-3 
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Por tanto, esta defensa estA siendo presentada dentro de la 

oportunidad legal. 

3. RESPUESTA A LAS PETICIONES 

Me opongo a las peticiones de la sociedad opositora’ y en 

consecuenci.a, solicito a ese Despacho que con fundamento en las 

consideraciones de hecho y de derecho que se presentan en este 

escrlto se declare sin fundamento la oposici6n presentada POT 

TECNOQ’U–MICAS S.A. 

En consecuencia, se declare que el invento titulado FORMA DE 

ADMI1XSTRACI6N ORAL CON BACTERIAS PROBX6TICAS cumple Con los 

requisitos exigidos en el articulo 14 de la Decisión 486 de la 

Comisión de la Cômunidad  Andina y dems normas concordantes. Por 

tanto, solicito se .sirva otorgar a ml representada la patente 

solicitada. 

4, FUDZMENO ECTICO DE LA OPOSICION 

A cont.inuaci6ii me refer–rØ a los argumentos de fondo presentados 

por la opositora para concluir que no son aplicables a la 

solicitud de ml representada y que POT tanto, no constituyeil 

fundamento vÆlido para sefialar que el invento de que trata la 

solicitud de la ref erencia no cumple con los requisites 

establecidos en los articulos 14 y 18 de la Decii6n 486 de la 

Comisin de la Comunidad Andina. 

Lo anterior poT cuanto el sefialamiento que hace la opositora de la 

falta de nivel inventive para el invento para el cual pretende ml 

representada la concesi6n de la patente es errado, carece de 

sustento fÆctico y de derecho para que prosperen en contra de la 

solicitud de ml representada. 

4.1.En efecto, en el escrito de oposición  sefiala el apoderado de 

la opositora, que la solicitud de mi representada no cumple los 
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� travØs de la .concesi6n de la patente on el ?zpediente d la 

referencia, cumple cabalmente COIl los requisitos del articulo 14 y 

� dernts normas concordantes de la Decisi6n 46 de la Com–siôn de la 

Comuiaidad indina. 

Iriiialmente, se debe tener en cuenta que la oposición no fue 

tØcticarnente formulada por cuanto desconoce cri.terios bÆicos 

’sein los cuales debe ilevarse a cabo ..el estudio de nivel 

�inventivo,  comp, pasarØ a demostrarlo a continuación: 

� La ausencia de nivel inventivo se sustenta en ms de dos 

(dos) documentos: 

A pste respecto se debe tener en cuenta que solarnente do manera 

excepcional es posible citar ms de dos docutnentos para destirtuar 

el nivel inventivo de una solicitud1 la cual no tiene ocurrencia. 

n elpresente caso, porque la composiciôn reivindicada no fue 

definida en ninguro de los documentos citados como posible. 

El Manual Andno do Patentes es claro al seZ.alar: 

’En principio so considera quo la conibinacióu de rnÆs do. dos 

dOumentos Co la cotnbinación do diferentes ejempios de realización 

en u.n segundo documento diforente al quo constitüye nuestro estade 

.de la tØcnica mÆs.ptóxirno) no es obvia para una persona versada en 

la tnateria tØctiica correspondiente, a menos quo tal eombinación 
� haya sido definida en alguna parte como posible. Por tnto, como 

� � noia general, no so utilizarÆn mÆs do dos documentos para at.acar 

el nivel inventivo de lamateria de una reiviudicación". 

� Adicionalme.nte, el opositor so equivoca al sefialar lbs 

docurnentos citados coma parte del estadb del arte mÆs 

� pr5ximo. 

En el preente caso se debe tenor en cuexita quo la cubierta do la 

� foraa de adrninietración oral acd reivindicada eo fundamental para 

la soluciôn del problema tŒcnico en cuestión. Sin embargo, los 

� S 

� . . � ��.�. I .. - �-� -�--.-
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doccrnetitos 02 y 03 no rnencionan o revelan inforrao16n adicional a 

este respecto y por ende no caerlan dentro del c.oæepto do "estado 

del atte ma próximo". 

Este concepto ha sido Ælaramente definido por el Manual Andino,de 

Patentes al sefialar: 

’orffia1.mente el estado de la tenica mÆs cercano se encuentra. en 

el miano campo de la invenci6n o trata do solucionàr el mirno. 

problem o uno semejante". 

Asi entonce, estaiido los documentos 02 y 03 dirigidos a la 

soluoiu do un problema tØcnico diferentey sobro todo al no toner 

efl$1Za$ relacionadas con una cobertura do una forma de 

admini.stración oral, los mismos no hacen parte del estado del arte 

nÆs cercano a la presente inven6i6n y por ends no son relevantes 

para su estudio de nive]. inventivo. 

Por otro lado, como complemento do información so cita un nuevo 

docuuiento (publiaiOn internacional WO 02/09183) el cual no se 

tuvo en cuenta en el presente memorial pues dicho documento no fue 
citado en la oposición presentada en su debido tiempo. Adems es 

de aclarar que los colTtplementos do información deben mostrar un 

deÆarrollo do ideas de la oposici6n presentada mÆs no adjuntar 

nueva thformación a lo que so dijo en la anterior. 

Por las anteriores razones, la oposición  .carece de fundamento 

tcnico y por ende, no puede accederse a sus preterwiones. 

A pesar de lo anterior, y en un esfuerzo par lagrar la pronta 

pateutabilidad do la presente invención, me ref orir4 las 

alegacianes que en contra de la patentabilidad del invento 

t i;tuiado "FORMA DR AMINISTRAC16N OPAL CON BABZAS FROBX&JICM" 

presenta la opeitora: 
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5.1. AuSencia 4! izivent&vo: 

Mencio-na el apoderado de la sociedad opositora que cualq.ier 

persona versada en la materia puede liegar dł manera obvia y 

evideute a obtener los aspectos bsicos de las formulaciones que 

se reivindican a partir de igs documentos que este mismo cita. 

Para dmoetrar que la anterior afirmación� carece de fundamento 

alguno, procederemos a continuación a indicar el objeto de la 

preene –nvenci6n y a su cornparaci6n frente a los documentos 

citaa68 del estado del arte. 

Asi eritonces, es importante tener erl cuenta que el .objeto de la. 

� presente invenci5n es. proporc.oriar una forma de adm.inistraci6u 
� oral que libere 108 microorgani.smos probiticos reproducibles. en 

el intestino humano y/o animal para asi asegurar la actividad de 

� lop mtcroorganismos probióticos y por tanto proover una acción de 

� salud en el intestino. S 

�Este  objetivo se logra al proporcionar uria adninistraci6n de forma 

oral que corende por lo canoe una especie de microorganisms 

prbi6ticos; los cuales por el mismos y/o en los cuales los 

� mieroorganiemos probi6ticos es/son proporcionados con una 

� cokertura, la cua.l comprende por los menos dos Øteres de celulosa. 

Como se mencion& a 10 largo del capitulo descriptiro, 

� particularmente an is. p.gina 5, los Øteres de celulosa poseen n 

compartamiento diferente, hinohante a gelificante, y se 

� 

corresponden a wi otro de dicha manera, de tal farina que los 

microorganismos probióticos presentes en la forms. 
I 

de 
S 

administraciôn oral son liberados de un modo retardado en el 
S 

ntestino, despuØs de que la farina de administración oral haya 

sido tomada por el paciente. La tardanza en la liberaciOn es 
S eustancialmente independierite de las condiciones de pH respectivas 

y correeponde al tiempo en que la administración oral requiera 

para pasar alln en la form,  sustancial sin haber cambia.do. 

- .... 
� �.: - � -� - � - 
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Ahora bien, en co traposici&l al objeto de la presente –nvencióll y 

a Ia forma cómo la misma soluciona el problema tŒenico en 

cuti6n, el documento WO 99/20745 (Dl) �revela un micro-grnulo 

entrico que contiene una bacteria de âcido lÆctico que es 

recubierto primerO con un material especif ice, miscible en agua y 

prefribleznente con una segunda cubierta, usando un material de 

recubrirniento coneno.ional de liberaci6n controlada. 

Para el primer. recubrimiefto se utiliza una multitud de materiales 

diferentes entre los cuales se incluye HPD y EPMC, siendo el 

alginato de soclio el de uso prefericlo (ver pgina 5, 113). Sin 

enbargo, en este documento no se revelan en general mezclas de 

difererites materiales de cubierta o reveatimien-to, come tampoco se 

encueitran nombrados en los ejemplos. Adems del alginato de sodio 

utilizan Eudragit L30D como material de rÆpida cobertura 

� Como segundo material de cubierta o revestimiezito utilizan una 

multiplicidad de diferentes materiales que incluyen HPMC y HPC, en 

�donde el extracto ftalatO hidroxipropilometilcelulosa de protein-a. 

de maiz (HPMCP) y el shellac son los preferidos. En este documento 

se presentan ccmo cubiertas preferidas las cubiertas entØricas, 

las cuales no se diluyen en un pH Æcido y neutral, pero si se 

diluyen en un pH alcalino para poder liberar los ingredientes 
��;�. 

.despuØs de pasar por el est6mago (ver ejemplo Dl, pgmn-a 11B) en 

donde el extracto de proteina de ttiaiz descrito es Zein. 

. S 

Se puede ver en este documento que no se hace mención o sugerencia 

� de mezclas de por lo men-os dos Øteres de celulosa. MÆs 

espeoificament.e athi, no se revela nada a 10 large de DI que 

� sugiera que se puede usar una mezcia de Øteres de celulosa para 

.proporcionar una liberaci6n segura de la bacteria prcbiótica, la 

cual es sustancialmente independiente de las c.ondiciones de pH, y 

que asegure el paso de la forma de administracin per el est6mago 

en

 

una forma sustancialmente sin cambio, y alcauzar el � intestino 

desp.uØs de un tiempo de . tardanza, lo cual increeuta el promedic 

de supervlvencia y liberaci6n do los microorgailismos probióticos 

en el intestno .delgado en un mode de liberaci6n sostenida. 

a �. .- �- .---- 

.S-----------..-�  .-





De acuerdo a lo mencionado anteriormente, los documentos citados 

por la sociedad opositora no se consideran relevantes en el estado 

del arte de la presente solicitud ya que no thvulga todos y cada 

uno de los elementos que oonstituyen la presente solicitud, ya sea 

solos o combinados Por lo tanto, no pueden afectar 1a novedad o 

el nivel inventivo de 1a invención que reclama mi representada 

5 3 Los hechos anteriormente mencionados, permiten concluir que 

los documentos citados como fundamento de la oposición, no afecta 

el requisito de nivel inventivo de 1a solicitud de patente que se 

tramita en el expediente de la referencia 

En consecuencia, queda.n deevirtuadas las afirmaciones de la 

opositora en contra de la ausencia de patentabilidad del invento 

para el cual solicita la protección mi representada 

6 PETICIONES 

Con fundamento en lo anterior solicito a ese Despacho lo 

siguiente: 

6 1 Declarar infundada la oposici6n presentada por TECNOQU1ICAS 

S.A. 

6 2 Dealarar que el invento titulado "FORMA DE .ADMINISTRACIN ORAL 

CON BACTERIAS PROBITICAS" para el cual mi representada solicita 

el otorgamiento de la patente de invenci6n cumple con los 

req-uisltos del articulo 14 y concordantes de la Decisi6n 486 de la 

Comisin de la Comun.idad Andina 

6 3 Conceder la patents para el invento "FORMA DE ADMINISTRACION 

ORAL CON BACTERIAS PROBIOTICAS" a nombre de mi representada MERCK 

PATENT OMBE 

H to 
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7. NOTIFXCACIO$ 

Mi representada y yo recibiremos notificaciones en la Secretaria 

de BU Despacho o en ml of icina de abogado ubicada en la Carrera 
4 

No. 72-35 de estÆ ciudad de Bogota, D.C. 

Seæora Jefe 

EMILIO FERRERO 

T.P.A No. 31.929 

COLO 09266 264 002 7 

COLO 09266 841 016 7 

LMI\\LMA\ID-132283\WPCL9266 

K 
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