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CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogota, identificado tal como aparece al pie de
mi firma, en mi cardcter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente

ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal de prérroga previsto en el articulo 45

de la Decision 486, en los siguientes términos:

T En primer lugar, con el 4nimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me

permito presentar un Capitulo Reivindicatorio Modificado, que reemplaza en su totalidad el

Capitulo Reivindicatorio radicado el 28 de febrero de 2014.

Asi entonces, el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- se eliminaron las Reivindicaciones 14 y 15;

- en la Reivindicacion 1 se introduce la expresion “...para lisar las células de grasa por
inyeccion...”; y en las Reivindicaciones 12 y 13 se introduce la expresion “...para lisar
células de grasa... ",

- en las Reivindicaciones 1, 12 y 13 se elimina la expresion “...caracterizada porque

consiste esencialmente desde...” y se remplaza por el término “que comprende”;
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- en las Reivindicaciones 1 a 4,9, 12 y 13, se elimina el término “aproximadamente ",

- en la Reivindicacion 6 se elimina la expresion “...es un solvente, tal como...”; y en la

Reivindicacion 7 se elimina la expresion “...tal como alcohol bencilico... .

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capitulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad
con lo estipulado en el Articulo 34 de la Decision 486, ya que éstas de ninguna manera implican
una ampliacion de la proteccion correspondiente a la divulgacion contenida en la solicitud inicial.

Por el contrario, éstas corresponden a una dréstica limitacion de la materia reivindicada.

2, El Examinador argumenta que la Reivindicacion 15 no corresponde a materia patentable ya

que hace referencia a un método de tratamiento.

b- Llamo respetuosamente la atencién del Examinador sobre las drasticas modificaciones
realizadas al Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto, tal como se explican en el punto 1 del
presente memorial, en la cual se han eliminado las Reivindicaciones 14 y 15, por lo cual considero

superada cualquier objecion referente a dichas Reivindicaciones.

3. a- El Examinador presenta las siguientes objeciones acerca de la claridad y concision de

las reivindicaciones:

- las Reivindicaciones 1 y 12 a 13 no son claras ya que la expresion “...estable de
precipitacién...” se refiere un resultado a alcanzar, el cual no define al producto, puesto
que la reivindicacion incluiria no sélo la solucién propuesta por el solicitante, sino todas
las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado; en este sentido el
Examinador sugiere reemplazarlo por las caracteristicas esenciales, estructurales o
funcionales, que contribuyen a la obtencion de ese efecto;

- las Reivindicaciones 1 a 4, 9 y 12 a 13 no son claras ya que el término
“aproximadamente " es impreciso, y no permite distinguir la invencion del arte previo;

- las Reivindicaciones 1 a 5,9 a 10 y 12 a 13 no son concisas ya que las definiciones de la
concentracion de la sal del cido desoxicolico, excipiente farmacéuticamente aceptable,
pH de la composicién y sal de alcali son generales, en este sentido el Examinador
sugiere restringir los ingredientes y sus proporciones de acuerdo con lo presentado en el
Capitulo Descriptivo;

- la Reivindicacion 14 no es clara ya que define la composicién en términos de su método
de sintesis, el Examinador argumenta que las composiciones se deben definir en

términos de sus ingredientes y proporciones, y los métodos de sintesis a través de una
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seric de etapas légicas y secuenciales que definan los reactivos, parémetros vy
condiciones que permiten alcanzar el producto;
- la Reivindicacién 14 no es clara ya que, si bien define las etapas del método de sintesis,

no establece los reactivos, condiciones y parametros que permiten alcanzar la sintesis del

producto reclamado.

b- 1) En primer lugar, me permito llamar nuevamente la atencion sobre las
modificaciones realizadas en el Capitulo Reivindicatorio Modificado, como estd descrito en el
punto 1 del presente memorial. En especial, me permito resaltar que las Reivindicaciones 14 y 15

fueron completamente eliminadas, por lo cual considero superada cualquier objecion referente a

estas reivindicaciones.

1) Ahora bien, con respecto a los resultados a alcanzar de las Reivindicaciones
1, 12 y 13, llamo respetuosamente la atencion del Examinador sobre el Manual Andino de Patentes
(MAP) que indica que los pardametros y los resultados a alcanzar son admitidos en las
reivindicaciones siempre y cuando las caracteristicas técnicas de la invencién hayan sido definidas.’
En el mismo sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio, en su Guia para el Examen de
Solicitudes de Patentes de Invencion y Modelos de Utilidad sefiala respecto a los resultados a
alcanzar que: “El resultado a alcanzar no es una caracteristica técnica de la invencion. Puede

aparecer en la reivindicacion, pero siempre acomparnando las caracteristicas técnicas que definen

la invencién”? De esta manera, es evidente que las Reivindicaciones 1, 12 y 13, que reclaman
resultados a alcanzar, son vélidas a la luz de las directrices del MAP y la Guia de la SIC citadas

anteriormente, pues éstas se definen completamente las caracteristicas estructurales esenciales de la

composicion acuosa de la presente invencion.

ii)  Respecto al término “aproximadamente”, considero superada lao objecion
elevada por el Examinador, ya que dicho término fue eliminado completamente del Capitulo

Reivindicatorio Modificado

iii)  Adicionalmente, en cuanto a los excipientes especificos y sus cantidades, me
permito recordarle respetuosamente al Examinador que un inventor esté en su derecho de reclamar

proteccion para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de

éste, siempre y cuando se conserve el principio de unidad de invencién y no haya arte previo que

' Manual  Andino de  Patentes.  (2004).  Secciones 4.6.6 y 4.6.7. (disponible  en

http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf)

2 Guia para Examen de Solicitudes de Patentes de Invencién y Modelo de utilidad. Superintendencia de Industria y
Comercio. 2012, Seccion 2.6.5.8 (disponible electrénicamente en
http://api.sic.gov.co/Documentos/Guia_Examen_Patentes.pdf)
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afecte su patentabilidad, tal como sucede en el presente caso. Es decir, una reivindicacion puede ser
tan amplia como se requiera o puede contener la informacion que el inventor considere necesaria,
para asi poder enmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado sin que las reivindicaciones
puedan considerarse extensas o de poca claridad. Asi, en el presente caso, la materia reclamada en
el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto corresponde al concepto inventivo desarrollado por
el inventor, y no deberia existir obligacion alguna de limitar los compuestos reivindicados, pues esta

medida reducirfa injustamente el concepto inventivo a que el inventor tiene derecho.

En el presente caso, se refiere a “una composicién de precipitacion acuosa estable para lisar las
células de grasa por inyeccion subcutanea que comprende 0,4% en p/v a menos de 2% en p/v de
una sal de acido desoxicolico y un excipiente farmacéuticamente aceptable, en donde tal
composicion se mantiene a un pH de 8.1 hasta 8,5.”. Asimismo, la posibilidad de obtener la
invencion en diversas modalidades, es una practica aceptada a nivel mundial en el ambito de las

patentes, ya que como el Examinador debe saberlo, una patente de invencidon no se limita a una

unica modalidad, si no que cubre un concepto inventivo global que abarca diferentes modalidades

(diversas materializaciones de la invenci6n) ligadas por un efecto técnico comin que finalmente

delimita el alcance de la invencion.

No existe requerimiento alguno que determine que los ejemplos deban ilustrar todos y cada uno de
los compuestos que se encuentran dentro del alcance de la invencion, o que las reivindicaciones
solo pueden reclamar lo ilustrado en los ejemplos, ya que lo fundamental es que el Capitulo
Descriptivo proporcione la informacion necesaria para que la persona medianamente versada en la
materia pueda reproducir la invencion, sin tener que acudir a experimentacion adicional excesiva.
Ademas, vale la pena recordarle al Examinador que la funcién de los ejemplos en el Capitulo

Descriptivo es estrictamente ilustrativa y de ninguna manera puede considerarse como el tnico

alcance reivindicable posible.

De hecho, reclamar estrictamente aquello ejemplificado en el Capitulo Descriptivo limita
injustamente el alcance de la proteccion a la cual el inventor tiene derecho, de tal forma que para
que existiera una infraccion, dichos elementos especificos ilustrados en los ejemplos deberian
necesariamente estar presentes en el producto o proceso infractor, lo que facilmente podria lograrse

al tratarse de elementos que pueden ser cambiados o modificados.
En este sentido, también resulta relevante mencionar que las reivindicaciones no deben incluir

elementos no esenciales, sino por el contrario, solamente aquellas caracteristicas que distinguen la

materia reclamada del arte previo. De hecho, incluir elementos especificos no_esenciales en las
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reivindicaciones, tales como ingredientes, excipientes y sus proporciones, limitaria injustamente el

derecho del inventor a reclamar el alcance del concepto inventivo desarrollado.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, considero respetuosamente que el Capitulo Reivindicatorio
Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad y concision establecidos en la Decision
486, y a la luz del Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guia de la SIC, permitiéndole a la

persona medianamente versada en la materia comprender inequivocamente el alcance de la materia

reclamada.

4. a- El Examinador sefiala que la presente invencion no cumple con el requisito de unidad

de invencion en tanto identifica 2 grupos inventivos tal y como muestro a continuacion:

Grupo I: Una composicion acuosa que comprende sodio desoxicolato.

Reivindicaciones 1 a 13;

GrupoIl: Un método de sintesis del compuesto sodio desoxicolato.

Reivindicacion 14.

El Examinador sugiere presentar las solicitudes divisionales si se considera necesario, o limitar la

solicitud inicial a una sola invencion, eliminando de ella las otras invenciones.

b- En este sentido, llamo una vez mas la atenciéon del Examinador respecto a las
modificaciones realizadas al Capitulo Reivindicatorio Modificado en el cual se eliminan las

Reivindicaciones 14 y 15. Por lo cual considero superada cualquier objecién referente a dichas

Reivindicaciones.

De esta manera, la unidad de invencion se reduce al Grupo 1, el cual fue citado por el Examinador,
que comprende una composicion acuosa que comprende sodio desoxicolato presente en las
Reivindicaciones 1 a 13. Por tanto, considero que la materia actualmente reivindicada presenta

unidad de invencion de acuerdo a lo establecido en el Art. 25 de la Decision 486.

2 a- El Examinador argumenta que la presente invencion carece de novedad a la luz del
documento US6417179 (D1).

El Examinador argumenta que las caracteristicas esenciales de la Reivindicacién 1, ya estan

descritas en D1, y proporciona una tabla comparativa entre la presente invencion y el arte previo.
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Caracteristicas esenciales D1

Composicion acuosa que comprende: (D1,
Col. 8, Ejemplos 1-2)

Sodio desoxicdlico 2% (D1, Col. 4, lineas
-Sal de 4cido desoxicolico (0,4%-2%) _
; 53-61 y Col. 8, Ejemplos 1-2) 1
:
f -Excipiente farmacéuticamente Excipiente farmacéuticamente aceptable
aceptable (D1, Col. 8, Ejemplos 1-2)
pH 8.5 (D1, Col. 5, lineas 23-29 y Col. 8,

Ejemplos 1-2)

Composicion acuosa que consiste en:

-pH 8.1-8.5

De acuerdo con la tabla anterior, la materia reivindicada no es nueva. En consecuencia, la
Reivindicacion 1 carece de novedad, segin lo divulgado en D1. A su vez, las Reivindicaciones
dependientes 22 6 y 9 a 11 no mencionan alguna caracteristica que haga nueva a la composicién de

la Reivindicacion 1, por lo cual tampoco se consideran nuevas.

b- Ahora bien, tal como lo mencioné anteriormente, la Reivindicacion 1 ahora reclama
“una composicion de precipitacién acuosa estable para lisar las células de grasa por inyeccion
subcutdnea que comprende 0,4% en p/v a menos de 2% en p/v de una sal de dcido desoxicélico yun

excipiente farmacéuticamente aceptable, en donde tal composicién se mantiene a un pH de 8.1
hasta 8,5.".

Por su parte, D1 divulga una solucidn acuosa 2% de desoxicolato de sodio, pero no se refiere dicha
una composicion que pueda contener menos de 2% de desoxicolato para lisar las células de grasa
por inyeccion subcutdnea, como en la presente invencion. Por lo tanto, D1 no puede anticipar la

materia reclamada en la Reivindicacion 1 y por consiguiente en las reivindicaciones dependientes.

Asi las cosas, me permito recordarle al Examinador que para fundamentar una afectacion valida

contra la novedad de una invencion, el arte previo debe divulgar explicitamente todas y cada una de

las caracteristicas de la invencién.’ De la misma manera, ¢l Tribunal Andino de Justicia ha
determinado que, para establecer una objecién de novedad vélida, la divulgacion del arte previa
debe ser lo suficientemente completa para que una persona versada en la materia pueda usar dicha
informacion para reproducir y explotar la invencién.* En el presente caso, nada en DI divulga

explicitamente la composicion especifica de los compuestos de la presente invencion, por lo que

dicha materia es novedosa.

*Manual Andino de Patentes, (2004). Seccién 9.4. disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf)

4 ; ; E
Proceso 06-1P-89 (hnprflmtranet.comun1dadandma.orngocumentos;‘ProcesoszOQ-IP-2005.doc}; y Proceso 36-1P-
2004 n’httn:f‘.-’www.notinet.com.co;‘serverﬁlesfservicio_s{archivosf}0iu|04!c336-04.htm]
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6. a- El Examinador argumenta que la presente solicitud carece de nivel inventivo a la luz
de D1, US2005/0261258 (D2), US2006/0127468 (D3), US2008/0318870 (D4) y W0O2011075701
(DS).

1) La Reivindicacién 7 carece de nivel inventivo ya que las caracteristicas
esenciales han sido divulgadas previamente en D1 y D2, por lo tanto son considerados como el arte
previo mas cercano a la presente invencion, ya que en el caso de D1 divulga soluciones acuosas que
comprenden sodio desoxicolico, un solvente hidrofilico, y un material alcalino, en donde dichas
soluciones son utiles para disolver la grasa presentes en el conducto auditivo (D1, Resumen,
Ejemplos 1-2 y Col. 9-10, y Reivindicaciones 1-5 y 11). Por su parte, D2 divulga composiciones
acuosas estériles que comprenden sodio desoxicélico y alcohol bencilico, ttiles en el tratamiento no
quirirgico de la remocion localizadas de depésitos de grasas en pacientes con acumulacién de

grasas en parpados, con celulitis y lipodistrofia (D2, Resumen, pag. 5 y Ejemplo 1).

La diferencia entre la composicion, definida en la Reivindicacién 7 y la composicion divulgada en
D1 consiste en que la composicion reclamada incluye como preservante al alcohol bencilico,
mientras que la composicion revelada en D1 no incluye el mencionado preservante. Dicha
modificacion no evidencia un efecto técnico mejorado o sorprendente. Por lo tanto, el problema
técnico es “jcomo proporcionar composiciones acuosas alternativas que comprendan al
compuesto sodio desoxicolico a partir de las composiciones reveladas en DI utiles en remocion
localizada no quirirgica de grasas?”. Sin embargo, la inclusién del alcohol bencilico como
preservante en composiciones que comprenden al compuesto sodio desoxicolico utiles en la
remocion localizada no quirirgica de grasas, estd divulgada en D2 que ensefia composiciones
acuosas estériles que comprenden sodio desoxicélico y alcohol bencilico, ttiles en el tratamiento no
quirirgico de la remocién localizadas de depésitos de grasas en pacientes con acumulacién de

grasas en parpados, con celulitis y lipodistrofia (D2, Resumen y pag. 5, Ejemplo 1).

En consecuencia, la persona medianamente versada en la materia, incluiria al alcohol bencilico
dentro de la composicion revelada en D1 de acuerdo con lo divulgado en D2, para llegar asi al

objeto de la Reivindicacion 7 de la presente invencion.

i) En segundo lugar, el Examinador considera que las Reivindicaciones 12 y 13
carecen de nivel inventivo a la luz de D1 y D3, los cuales considera el arte previo mas cercano a la

invencion definida, y utiliza los argumentos antes mencionados anteriormente para definir D1.
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El Examinador considera que las diferencias entre la composicion, definida en la Reivindicacion 12
y la composicién divulgada en D1 consiste en que la composicion reclamada es estéril e incluye al
compuesto sodio desoxicolico (0,5%) y al alcohol bencilico (0,9%), mientras que la composicion

revelada en D1 no es estéril e incluye al compuesto sodio desoxicélico al 2% y no incluye alcohol

bencilico.

Por lo tanto, el problema técnico que se pretende resolver es *“;como proporcionar composiciones
acuosas estériles alternativas que comprendan al compuesto sodio desoxicélico a partir de las
composiciones reveladas en D1 dtiles en remocion localizada no quirtrgica de grasas?”. Sin
embargo, formulaciones estériles que comprenden al compuesto sodio desoxicolico (0,5%) y
alcohol bencilico (0,9%) utiles en la remocién no quirirgica de grasas, estd divulgada en D3 que
divulga composiciones que comprenden al compuesto sodio desoxicolico (0,5%) y al alcohol
bencilico (0,9%) dtiles en la reduccion localizada no quirtrgica de grasas y flacidez en la piel en

pacientes que padecen lipodistrofia y celulitis (D3, Resumen, pag. 16, Ejemplo 1 y pag. 18,
Ejemplo 7).

En consecuencia, la persona medianamente versada en la materia, prepararia una formulacion estéril
que comprenda al compuesto sodio desoxicolico (0,5%), un amortiguador, cloruro de sodio y
alcohol bencilico (0,9%) a partir de la composicién revelada en D1 de acuerdo con las ensefianzas

de D3, para llegar asi al objeto de la Reivindicacién 12 de la solicitud. Por lo cual se considera

obvia.

i1i) Finalmente, el Examinador considera que la Reivindicacion 14 carece de
nivel inventivo a la luz de D4 y D3, los cuales considera el arte previo mas cercano a la invencién
definida, ya que D4 divulga métodos de sintesis del acido desoxicélico (D4, Resumen), y D5

divulga métodos de preparacion del acido desoxicolico altamente puro y sus intermediarios (DS,

Resumen).

En este sentido, la diferencia entre el método de sintesis, definido en la Reivindicacion 14 y el
método de sintesis revelado en D4 consiste en que el compuesto reclamado No 1 presenta en la
posicion 11 de la estructura un hidrogeno, mientras que el compuesto No 1.2 divulgado en D4
incluye en la misma posicion de la estructura un grupo (C=0). Por lo tanto, el problema técnico se
define “;,como proporcionar métodos de sintesis alternativos del acido desoxicélico a partir de los
métodos de sintesis divulgados en D4?”. Sin embargo, la inclusién de un hidrégeno en la posicion

‘/‘x = |
\
\
I

I'1 de compuestos precursores de formula estructural que se emplean en la sintesis del
acido desoxicolico, estd divulgado en D5 el cual ensefia compuestos precursores de formula
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que presentan en la posicion 11 un hidrogeno y que son incluidos en la sintesis del

acido desoxicdlico (D5, Resumen y pag. 75).

En consecuencia, la persona medianamente versada en la materia, incluiria en la posicién 11 de la
estructura del compuesto 1.2 divulgado en D4 un 4tomo de hidrégeno de acuerdo con lo revelado en

D3, para llegar asi al objeto de la Reivindicacion 14 de la solicitud.

b- 1) En primer lugar, llamo una vez mas la atencion del Examinador respecto a las
modificaciones realizadas al Capitulo Reivindicatorio Modificado, tal como lo mencioné en el
punto 1 del presente memorial. En este sentido, considero superada cualquier objecion referente a
la Reivindicacion 14. De esta manera, me permitiré realizar el analisis del nivel inventivo de

acuerdo a los documentos D1 a D3 citados por el Examinador.

1) Ahora bien, la presente invencion reclama composiciones que comprenden
una baja concentracion de una sal de acido deoxicolico (DCA) el cual se ha disefiado especialmente
con el fin de evitar la precipitacion, lo que permite una vida util mas larga de las composiciones, las
cuales son utiles en la degradacion de las células de grasa en el tejido graso a través de un
mecanismo citolitico para proporcionar un resultado estético deseado. Particularmente, la presente
invencion muestra que el problema técnico que debe abordarse es la baja solubilidad de DCA en

concentraciones muy bajas, que se resuelve por medio de un aumento de pH de la solucién (parr.

[0093] Capitulo Descriptivo).

Contrario a la opinién del Examinador, D1 no es la técnica mas cercana a la presente invencion ya
que se refiere a las soluciones y composiciones de cera de oido para eliminar dicha cera acumulada,
como una solucién alternativa a la eliminacién mecéanica (D1, columna 1, lineas 31 a 40). En este
sentido, D1 ni siquiera describe el mismo campo técnico. Por otra parte, tal como o mencioné en el
punto anterior, a pesar de que D1 ensefie que el aditivo idnico (DCA) puede variar de 0,1% a 5%

(D1, columna 5, lineas 54 a 56), los Ejemplos en el mismo muestran un alto contenido del agente

activo alrededor del 2%.

Particularmente, D1 ensefia una solucion de cera de oido la cual incluye un detergente que es eficaz
para el tratamiento dicha cera, por un mecanismo que implica al menos una de la disolucion de la
cera del oido; suavizado de la cera del oido, y la reduccién de la unién de la cera del oido. El

detergente se selecciona de detergentes ani6micos, catidnicos, zwitteriénicos. anfoliticos,

anféteros, no i6nicos que tienen un esqueleto esteroide, 0 mezclas de los mismos.
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De acuerdo con esto, D1 no se refiere a la estabilidad de la precipitacion de una solucion acuosa de
una sal de desoxicolato, y no proporciona ninguna razén de por qué buscaria llegar a una
composicion estable de precipitacion de una sal de desoxicolato basado en las ensefianzas de DI.
En consecuencia, D1 se refiere a una aplicacion topica, extracelular de un detergente para eliminar
la cera del oido, empleando un detergente tal como desoxicolato, que no es para lisar las células de
grasa y no necesitan ser entregado en el tejido para llegar a las células de grasa. Por lo tanto,
siguiendo las ensefianzas de D1, no resultaria necesario preocuparse por la precipitacion de la sal de
desoxicolato. Sin embargo, para una composicion de desoxicolato para la lisis de las células de
grasa, tal precipitacién puede tener importantes problemas de seguridad y eficiencia, lo cual no se

encuentra divulgado o i quiera sugerido en D1.

i) A su vez, D2 describe composiciones que reducen la acumulacion de grasa en
los pacientes, proporcionando un método no quirurgico para la eliminacion de depositos de grasa
mediante la administracion de unas concentraciones de detergentes las cuales solubilizan la grasa,
en formulaciones farmacéuticamente aceptables, especialmente evitando el uso de fatidilcolinas
dentro de sus formulaciones. No obstante, el tunico ejemplo de D2 relacionado con una
composicion es el Ejemplo 1, el cual ensefia un alto contenido de desoxicolato de sodio (4,75%),
también comprende sal fosfatidilcolina (5,00%) y alcohol bencilico. Opuesto a D2, las
composiciones de la presente invencion no incluyen una sal de fosfatidilcolina. Ademas, D2 no
divulga nada respecto al pH y su efecto sobre la solubilidad de la DCA, ni la adicién de cloruro de

sodio.

Del mismo modo, D3 parece ser una continuacion de las ensefianzas de D2, ya que los Ejemplos 1 a
4 de dicha anterioridad siguen las ensefianzas antes mencionadas. Sin embargo, D3 ensefia en el
Ejemplo 8 que la adicion de fosfatidilcolina no solo es innecesaria, sino que en realidad inhibe la
eliminacion de grasa, y ademas D3 no ensefia nada al respecto del efecto del pH y del cloruro de

sodio.

iv)  Finalmente, ya que el campo de la técnica no es el mismo entre D1, citado por
el Examinador, y la presente invencion, la persona medianamente versada en la materia no se veria
motivada a usar este documento como punto de partida en el desarrollo de composiciones utiles en
la degradacion de las células de grasa en el tejido adiposo. Sin embargo, incluso en el caso remoto
en el que dicha persona tome a D1 como punto de partida, estaria sesgada a incluir una base de
polimero de acido acrilico (2%). Dicho esto, la persona medianamente versada en la materia y
basada en el arte previo, probablemente llegaria a una composiciéon que comprende un alto

contenido de DCA de sodio (4,75%), incluyendo la base de polimero de écido acrilico (2,00%),
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cloruro de sodio y fosfato de disodio (como amortiguadores), alcohol bencilico (0,9%), los cuales

son completamente diferentes a los de la presente invencion.

Del mismo modo, el Examinador ademas sustenta su posicion parcializada encontrando en el arte
previo un documento que proporcione las ensefianzas faltantes de D1 a D3, como si se tratara de
armar un rompecabezas. Evidentemente, el Examinador simplemente combina informacion
dispersa de D1 a D3, sin explicar una linea coherente y detallada de los argumentos en contra de la
actividad inventiva. El Examinador omite claramente esta informacién vital de la técnica y
simplemente busca la mayoria de las caracteristicas esenciales de la técnica anterior que intentan
construir los compuestos reivindicados de partes dispersas de informacién. Lo anterior se encuentra
de acuerdo con los lineamientos de la Guia de la SIC, que respecto a los documentos o ensefianzas
adicionales establece que “en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento que

contiene una enserianza que indicaria (no sélo que podria indicar, sino que indicaria) a la persona

medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, como modificar o adaptar el

estado de la técnica mds cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada, sin realizar
’,S

una actividad inventiva™ (subrayado y negrilla fuera de texto).

Asi las cosas, el hecho de que la composicion especifica reivindicada no pueda predecirse a partir
de las ensefianzas del arte previo concuerdan completamente con los principios fundamentales del
nivel inventivo como lo establece el Manual Andino de Patentes (MAP). En este punto vale la pena
sefialar que el MAP establece que para que pueda negarse la existencia de nivel inventivo, es
necesario no solamente que la combinacion de las ensefianzas pueda hacerse, sino también que
exista una sugerencia o razon tal, que lleve al técnico con conocimientos medios a combinar las
ensefianzas de los documentos.” Ademas, el MAP también establece que las invenciones en el
campo de la quimica tienen nivel inventivo cuando la materia reclamada tiene caracteristicas

estructurales inesperadas (no derivable por la persona medianamente versada en la materia) o

cuando presentan un efecto técnico inesperado o mejorado impredecible del arte previo’. Por lo

tanto y en vista de que DI a D3 no describen la estructura especifica la composicion aqui
reclamada, la persona medianamente versada en la materia en la materia no podria haber llegado a

clla de manera obvia, evidente, e inmediatamente basandose en D1 a D3.

En vista de lo anterior, es evidente que el objeto reivindicado en la presente invencion no se puede
derivar de la técnica anterior citada y por lo tanto su actividad inventiva debe ser reconocida. En

este momento me permito recordarle a la Examinadora que el analisis del nivel inventivo no puede

* Ibidem, p. 133 y 34.

® Manual Andino de Patentes. (2004). Seccién 10.2.1 Ejemplo 1
(http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf).

" Ibidem. Seccion 10.8.1.

Pagina 11 de 12



OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

basarse en si la invencién era posible de alcanzar, ya que claramente era posible, pues los
anticuerpos de la invencion de hecho existen. Aplicando un estandar de "posibilidad de alcanzar",
haria que ninguna invencion fuera susceptibles de patentarse, haciendo inviable el sistema de
patentes. En otras palabras, para la fecha de prioridad aqui reclamada, la persona medianamente
versada en la materia habria podido llegar a las composiciones de la presente invencion. Sin

embargo, la cuestion a determinar es si la persona medianamente versada en la materia, a la fecha

de prioridad aqui reclamada, lo habria realizado, motivado por el conocimiento general y
estimulado por el arte previo. En el presente caso, el hecho de que exista la posibilidad remota de
que al combinar D1 a D3 se llegue a las composiciones reclamadas, la pregunta que se debe
responder es si dicha persona lo habria hecho motivada y conducida inequivocamente por dichos
documentos. Es decir que partiendo de D1 a D3 no llegaria a obtener una composicién de

precipitacion acuosa estable para lisar las células de grasa por inyeccién subcutéanea.

7 Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su
examen de fondo han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho

tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad y proceda con la concesion de la patente.

Atentamente,

CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogota
T.P. 74.295

ANEXOS:
- Capitulo Reivindicatorio Modificado.

- Recibo de pago por 3 reivindicaciones adicionales
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Expediente No.: 14-043.377
Primer Examen de Fondo
P2014/000015

CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Primer Examen de Fondo)

1. Una composicion de precipitacion acuosa estable para lisar las células de grasa por
inyeccion subcutanea que comprende 0.4% en p/v a menos de 2% en p/v de una sal de
acido desoxicolico y un excipiente farmacéuticamente aceptable, en donde tal composicion

se mantiene a un pH de 8.1 hasta 8,5.

2. La composicion de conformidad con la Reivindicacion 1, caracterizada porque tal

sal de acido desoxicdlico esta presente en una cantidad desde 0,5% en p/v hasta 1% en p/v.

3. La composiciéon de conformidad con la Reivindicaciéon 1 o Reivindicacion 2,

caracterizada porque tal sal de dcido desoxicélico esté presente en una cantidad de 0,5% en

p/v.

4. La composicion de conformidad con la Reivindicacion 1 o Reivindicacion 2,

caracterizada porque tal sal de acido desoxicdlico estd presente en una cantidad de 1% en

p/v.

5: La composicion de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones | a 4,
caracterizada porque tal excipiente es un solvente, un amortiguador, un preservativo, un

auxiliar de liofilizacion, o cualquier combinacion del mismo.

6. La composicion de conformidad con la Reivindicacion 5, caracterizada porque tal

excipiente es agua estéril.

T La composicion de conformidad con la Reivindicacion 5, caracterizada porque tal

excipiente es un preservativo.

8. La composicién de conformidad con la Reivindicacion 7, caracterizada porque tal

preservativo es 0.9% de alcohol bencilico.

9. La composicion de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 8,

caracterizada porque tal composicion tiene un pH de 8,3.
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10. La composicion de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 9,

caracterizada porque tal sal es una sal de metal alcali.

I1. La composicion de conformidad con la Reivindicacion 10, caracterizada porque tal

sal de metal alcali es sodio.

12. Una composicion de precipitacion acuosa estable para lisar una célula de grasa que
comprende:

una solucion acuosa estéril amortiguada a un pH de 8,3;

0,5% en p/v de desoxicolato de sodio;

0,9% en p/v de alcohol bencilico; y

1% en p/v de cloruro de sodio.

13. Una composicion de precipitacion acuosa estable para lisar una célula de grasa que
comprende:

una solucion acuosa amortiguada a un pH de 8,3;

1% en p/v de desoxicolato de sodio;

0,9% en p/v de alcohol bencilico; y

1% en p/v de cloruro de sodio.

sk st sk s of ok s sk ok ok e ok ok ok sk ook
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