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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 14­94179­  ­5
DEP: 2020  DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES 
TRA: 11  PCT­PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II 
ACT: 430   REQUERSOLICITA                    

FECHA:  2015­08­24 19:10:13
EVE:  378  FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I 
FOLIOS:   5

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la 
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados  

Descripción: Radicado N° 14-94179-00000-0000 02/Mayo/2014
Reivindicaciones: Radicado N° 14-94179-00000-0000 02/Mayo/2014

Radicado N° 14-94179-00002-0000 14/Julio/2014
Dibujos: Radicado N° 14-94179-00000-0000 02/Mayo/2014
Prioridad: US 61 542 446 03/Octubre/2011

                                             
2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del 
plazo  establecido  (Art.  9  D  486)  y  su  contenido  técnico  corresponde  con  el  de  la 
prioridad reivindicada.

3. Modificaciones aceptadas (Art 34 D 486 y Art 19, 22 y 34 PCT)

Se  aceptan  las  modificaciones  presentadas  comoquiera  que  se  ajustan  a  las 
prescripciones contenidas en el reglamento del PCT.
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4. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capitulo primero del Título 10 
de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la 
tasa  pagada  por  la  solicitante  al  momento  de  comenzar  el  examen  para  las 
reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) 
reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las 
cubiertas por la tasa pagada. En el presente caso se estudiarán las reivindicaciones 1 a 
16 del capítulo reivindicatorio (Radicado N°. 14-94179-00002-0000).

Título  de  la  solicitud: “MÉTODO  PARA  MONITOREAR,  DIAGNOSTICAR  Y/O 
PRONOSTICAR  DESÓRDENES  RELACIONADOS  CON  LA  HIPOXIA  UTILIZANDO 
NFAT5” 

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de obtener nuevos 
métodos para monitorear, diagnosticar y/o pronosticar desórdenes relacionados con la 
hipoxia utilizando NFAT5. 

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un método para 
monitorear,  diagnosticar  y/o  pronosticar  desórdenes  relacionados  con  la  hipoxia 
utilizando NFAT5.

El  objeto  de  la  presente  solicitud  se  relaciona con la  Clasificación  Internacional  de 
Patentes (CIP): C12Q 1/18

5. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

El objeto de las reivindicaciones 6 y 7 no es patentable de acuerdo con el Art citado, 
puesto que hace referencia a la determinación de un tratamiento en el paciente, lo cual 
es considerado una excepción a la patentabilidad.

6. De la solicitud de patente 

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El objeto de las reivindicaciones 3, 10 y 11 no es conciso puesto que menciona que “los 
factores  de  transcripción  presentes  en  la  muestra  se  concentran  con  o  usando:  
métodos de laboratorio y dispositivos útiles para separar elementos más grandes de la  
muestra, métodos de inmunopurificación, métodos de inmuprecipitación, centrifugación,  
tubos  de  centrifuga,  ultracentrifugación,  microfiltración,  cartuchos  de  microfiltro,  
columnas  de  microfiltro,  y/u  otros  medios  de  microfiltro  hasta  0,22  µm”  lo  cual  no 
permite  distinguir  la  invención  del  estado  de  la  técnica,  además  abarca  una  gran 
cantidad de posibilidades aun no exploradas en la solicitud, por lo tanto no se encuentra 
debido sustento en la descripción. Se sugiere a la solicitante restringir el objeto de la 
solicitud al método que se encuentre sustentado en el capítulo descriptivo.

El objeto de las reivindicaciones 4, 5,  12 y 13 no es claro puesto que menciona la 
detección y/o cuantificación de NFAT5 en una muestra mediante un anticuerpo primario 
dirigido a NFAT5, y un anticuerpo secundario conjugado con una etiqueta, dirigido al 
anticuerpo primario y la selección de la etiqueta, lo cual abarca una gran cantidad de 
posibilidades aun no exploradas en la solicitud y no permite distinguir las condiciones 
del método. Se sugiere a la solicitante restringir la invención a lo cual se encuentre 
debidamente  sustentado  en  el  capítulo  descriptivo  y  caracterizar  el  método  por  la 
secuencia de etapas y condiciones que conlleven al desarrollo de dicho método. Los 
anticuerpos deben ser reclamados por las SEQ ID No de la cadena pesada y las SEQ 
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ID No de la cadena ligera cada una de ellas con las respectivas SEQ ID No de los 3 
CDRs.

El  objeto  de  las  reivindicaciones 8-16 no es  claro  puesto  que  el  encabezado hace 
referencia a un “Equipo de diagnóstico”, lo cual es impreciso y no permite distinguir la 
invención  del  estado  de  la  técnica,  además  dicho  equipo  no  tiene  sustento  en  el 
capítulo  descriptivo,  por  otra  parte  “las  instrucciones  para  usar  el  equipo”  no  son 
consideradas una característica esencial.  Se sugiere a la solicitante encabezar “Kit”, 
donde dicha expresión se refiere a: una preparación farmacéutica o medicamento A en 
una cantidad o proporción definida y un una preparación farmacéutica o medicamento B 
en  una  cantidad  o  proporción  definida,  se  sugiere  especificar  las  características 
esenciales del “Kit”.

7. Determinación del Estado de la Técnica

El  estado  de  la  técnica  se  determinó con  base  en la  fecha de  presentación  de  la 
solicitud de prioridad: 03 de octubre de 2011, y se encontró el siguiente documento que 
anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem Documento Título Fecha de Publicación

D1 US 20080039416
Methods  for  Treating  Disease  by 
Modulating  an  Osmotic  Stress 
Pathway

14/Febrero/2008

D2 WO 2011057172
Podocyte  specific  assays  and  uses 
thereof

12/Mayo/2011

El  documento  D11 divulga  un  método  in  vitro para  tratar,  prevenir,  o  inhibir 
enfermedades  humanas  utilizando  la  vía  de  estrés  osmótico,  empleando  NFAT5 
(Resumen).

El  documento  D22 divulga  composiciones  están  dirigidas  al  tratamiento  de  las 
enfermedades renales de una manera específica de la célula (Resumen).

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La  reivindicación  1  consiste  en:  “Método  in  vitro  para  el  monitoreo,  diagnóstico  y 
pronóstico de hipoxia relacionado a trastornos en un paciente usando NFAT5, en donde 
el  método  comprende  a)  proporcionar  una  muestra  del  cuerpo;  b)  concentrar  los  
factores de transcripción presentes en la muestra; y c) detectar y/o cuantificar NFAT5  
en la muestra tratada”. (Radicado Nº. 14-94179-00002-00000).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales D1
Método in vitro Método in vitro
a)  proporcionar  una  muestra 
del cuerpo

Proporcionar  una  muestra 
del cuerpo (Párr. [0263])

b)  concentrar  los  factores  de 
transcripción  presentes  en  la 
muestra

Concentrar  los  factores  de 
transcripción  presentes  en 
la muestra (Párr. [0092])

c)  detectar  y/o  cuantificar 
NFAT5 en la muestra tratada

Detectar  y/o  cuantificar 
NFAT5  en  la  muestra 
tratada (Párr. [0434)

Las características esenciales del método de la reivindicación 1 habían sido divulgadas 
previamente en el  documento D1, el  cual da a conocer un método para monitorear, 

1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2008039416A1&KC=A1&FT=D

2http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2011057172A1&KC=A1&FT=D
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diagnosticar y/o pronosticar desórdenes relacionados con la hipoxia utilizando NFAT5 
(Párr. [0015), donde se evidencia las etapas del método, es decir,  proporcionar una 
muestra del cuerpo (Párr. [0263]), concentrar los factores de transcripción presentes en 
la muestra (Párr. [0092]) y detectar y/o cuantificar NFAT5 en la muestra tratada (Párr. 
[0434]).

En  consecuencia,  la  reivindicación  1  carece de  novedad,  según lo  divulgado en el 
documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 2-5 no mencionan alguna característica que haga 
nuevo el método de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

La reivindicación 8 consiste en: “Equipo de diagnóstico para determinar la presencia y/o  
el nivel de NFAT5 para determinar el inicio de un trastorno o condición relacionado con  
hipoxia en un paciente, en donde el equipo comprende un medio para concentrar los  
factores de transcripción presentes en una muestra del cuerpo del paciente y un medio  
para detectar  y/o  cuantificar  NFAT5 en la  muestra  concentrada”.  (Radicado Nº.  14-
94179-00002-00000). 

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales D1

Equipo de diagnóstico Kit de diagnóstico

Medio  para  concentrar  los 
factores de transcripción 

Medio  para  concentrar  los 
factores  de  transcripción 
(Párr. [0214]) 

Medio  para  detectar  y/o 
cuantificar  NFAT5  en  la 
muestra concentrada

Medio  para  detectar  y/o 
cuantificar  NFAT5  en  la 
muestra concentrada (Párr. 
[0267])

Las características esenciales del equipo de diagnóstico de la reivindicación 8 habían 
sido  divulgadas  previamente  en  el  documento  D1,  el  cual  da  a  conocer  un  Kit  de 
diagnóstico  para  determinar  la  presencia  y/o  nivel  de  NFAT5  relacionados  con  los 
desórdenes o condiciones de hipoxia en un sujeto  (Párr.  [0269]),  el  cual  incluye un 
medio  para  concentrar  los  factores  de  transcripción  (Párr.  [0214])  y  un  medio  para 
detectar y/o cuantificar NFAT5 en la muestra concentrada (Párr. [0267]). 

En  consecuencia,  la  reivindicación  8  carece de  novedad,  según lo  divulgado en el 
documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 9-15 no mencionan alguna característica que haga 
nuevo el equipo de diagnóstico de la reivindicación 8, por lo cual se considera que no 
son nuevas.

Nivel inventivo (Art 18 D486)

La  reivindicación  16  consiste  en:  “Equipo  de  diagnóstico  de  acuerdo  con  la  
reivindicación 15, caracterizado porque el medio para obtener la muestra del cuerpo se 
selecciona de una sonda urinaria,  un  recipiente  para  recibir  una muestra  de  orina,  
agujas, agujas Vacutainer, tubos y jeringas o una combinación de estos”. (Radicado Nº. 
14-94179-00002-00000). 

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales D1 D2
Equipo de diagnóstico Kit de diagnóstico Kit de diagnóstico
Medio para obtener la muestra 
del cuerpo 

Medio  para  obtener  la 
muestra  del  cuerpo  (Párr. 

Medio  para  obtener  la 
muestra  del  cuerpo  (Párr. 
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[0268]) [0038])

Selecciona  de  una  sonda 
urinaria,  un  recipiente  para 
recibir  una  muestra  de  orina, 
agujas,  agujas  Vacutainer, 
tubos  y  jeringas  o  una 
combinación de estos

No se menciona

Selecciona  de  una  sonda 
urinaria, un recipiente para 
recibir  una  muestra  de 
orina,  agujas,  agujas 
Vacutainer, tubos y jeringas 
o  una  combinación  de 
estos (Párr. [0038])

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida 
en la reivindicación 16 porque da a conocer un Kit de diagnóstico para determinar la 
presencia  y/o  nivel  de  NFAT5  relacionados  con  los  desórdenes  o  condiciones  de 
hipoxia en un sujeto (Párr. [0269]) y un medio para obtener la muestra del cuerpo (Párr. 
[0268]).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 16 y el Kit divulgado en el 
documento D1 consiste en que la presente solicitud hace referencia a un medio para 
obtener la muestra del cuerpo seleccionado de una sonda urinaria, un recipiente para 
recibir  una  muestra  de  orina,  agujas,  agujas  Vacutainer,  tubos  y  jeringas  o  una 
combinación de estos.

No se evidencia un efecto técnico asociado al medio para obtener la muestra del cuerpo 
mencionado en la presente solicitud.

Por lo tanto,  el  Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se 
puede formular así: “Proporcionar Kit de diagnóstico alternativos para la obtención de la 
muestra del cuerpo”.

Sin embargo, el documento D2 hace referencia a los distintos medios que se pueden 
emplear para la obtención de una muestra del  cuerpo,  es decir,  la  selección de un 
medio como una sonda urinaria, un recipiente para recibir una muestra de orina, agujas, 
agujas Vacutainer, tubos y jeringas o una combinación de estos (Párr. [0038]). 

En consecuencia, la  persona del oficio normalmente versada en la materia se vería 
motivada a proponer Kit de diagnóstico para determinar la presencia y/o nivel de NFAT5 
relacionados con los desórdenes o condiciones de hipoxia en un sujeto como lo enseña 
el documento D1, con los distintos medios empleados para obtener muestras de un 
cuerpo como lo sugiere el documento D2, para llegar así al objeto de la reivindicación 
16 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

9. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 US 20080039416 1-5, 8-15 Novedad
D1 US 20080039416 16 Nivel Inventivo
D2 WO 2011057172 16 Nivel Inventivo



En cumplimiento  del  artículo  45  de  la  Decisión  486  de  la  Comisión  de  la  Comunidad 
Andina,  se  le  indica  que  debe  dar  respuesta  dentro  del  término  de  sesenta  (60)  días 
contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la presente comunicación. 
En caso de no dar  respuesta  al  presente  requerimiento,  o  si  a  pesar  de  la  respuesta 
subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de 
sesenta (60) días  para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara 
a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no 
pagará  la  tasa  de  modificación  voluntaria  pero  sí  la  correspondiente  al  pago  por 
reivindicación adicional.

Notifíquese el  presente oficio  conforme a lo dispuesto en el  numeral  5.2,  literal  e),  del 
capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001. 

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha  2015-09-01

Elaboró: Juanita Andrea Carvajal 
Revisó: Sandra Carolina Crespo 

       Expediente 14-94179-  -5                                             1 er Art 45.               



 

 

INFORME DE BÙSQUEDA DE PATENTES PARA EL No de Radicación: 14-94179-00002-0000 

CRITERIOS PARA LA BÙSQUEDA (anexar pantallazo o reporte en PDF, junto con los boleanos 
utilizados) 

  Palabras clave utilizadas 
Methods for Treating Disease by Modulating an Osmotic Stress Pathway, 

NFAT5 

CLASIFICACIONES  
INTERNACIONALES 

UTILIZADAS PARA LA 
BÚSQUEDA 

C12Q 1/18 

BASES DE DATOS CONSULTADAS.  

NCBI    

Google/patents    

Patentscope    

Espacenet    

INFORMES DE EXÁMENES  REALIZADOS EN OTRAS OFICINAS (documentos patentes, literatura no 
patente etc…) 

Oficina 

Fecha del 
examen o 

de   reporte 
de 

búsqueda 
de 

documentos 

Anterioridades 
encontradas para el 

examen o reportados en el 
examen de 

búsqueda(relacionarlos 
todos) 

Reiv. 
afectadas 

RELEVANCIA 
(requisito que 

afecta) 

FUERON TENIDOS EN 
CUENTA PARA EL 

EXAMEN EN LA OFICINA 
COLOMBIANA 

 

SI  NO 

EUROPA 08-04-2014 

US20080039416 1-5, 8-16 
Novedad/ Nivel 

Inventivo 
x  

WO2011057172 16 Nivel Inventivo x  

US20100178283 1-5, 8-16 Nivel Inventivo  x 

US20110183006 1-5, 8-16 Nivel Inventivo  x 

DOCUMENTOS ADICIONALES  ENCONTRADOS POR EL EXAMINADOR   DE ACUERDO A LOS 
CRITERIOS DE BÙSQUEDA. 

 

 

 

 

 

BÚSQUEDA DE SECUENCIAS 
Número de depósito / patente y N° de secuencia 

% de identidad 

SEQ ID NO 
(de la solicitud) 

NCBI The Lens EMBL-EBI DDJB Genome Quest 

N.A 
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