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1. Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, en mi condicion de apoderada de la sociedad

solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. 13638 notificado por

fijacion en lista el 4 de Noviembre de 2014.

2, Mediante memorial del 26 de Enero de 2015 se solicitd oportunamente plazo para

responder la accion oficial No. 13638.

3. Mediante oficio No. 13638 se puso en conocimiento del solicitante el informe que
contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de
patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren al nivel inventivo de las
reivindicaciones 1-2 en vista de los documentos D1: WO02008140090 y D2:
US20060094767.

4, Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se

desea presentar las siguientes aclaraciones y argumentos:
“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”

. BOGOTA - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLIN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Proteccidn Oficina 852 - Tel: (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 (789 / (57) 317 365 8663 / (57) 318 532 2363- COLOMBIA

v cavelier.com
cavelier@eavelier.com



41. Argumentos con respecto a la falta de Nivel Inventivo

El articulo 18 de la Decision 486 sefiala lo siguiente:

“Articulo 18.- Se considerard que una invencion tiene nivel inventivo, si para una
persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa
invencién no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente

del estado de la técnica”.

Una invencién se considerara inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a
partir del arte previo para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto
a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluacién debe colocarse en el
momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado
en la solicitud y para el cual poseia la literatura y el conocimiento disponibles en dicho

momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al analisis del
nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una
combinacién de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si
una persona medianamente versada en la materia encuentra ensefianzas o sugerencias
claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de
manera obvia a la invencién reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora

sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de

nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnoldgico en la regla técnica.

A este respecto, respetuosamente solicitamos atentamente la reconsideracion
de las razones por las cuales se objeta el nivel inventivo, con base en la siguiente

informacion:

El sefior Examinador sefiala que a pesar que D1 no menciona el paso de
obtencién del compuesto de formula (12) a partir del compuesto de férmula (11), no es



posible considerar que esta diferencia proporcione un efecto inesperado o una ventaja,

con respecto a los métodos de sintesis de derivados de oxazol conocidos.

Sin embargo, D1 revela un proceso alternativo para la obtencién del compuesto
de férmula (12) en lugar del “paso de obtenciéon del compuesto de férmula (12) a partir

del compuesto de formula (11)”. Teniendo en cuenta lo anterior, el método revelado en

D1 permite que el compuesto de formula (1) sea obtenido con un rendimiento tan

bajo como 35.9%.

Por su parte, la presente invencion, especificamente, en los métodos de
produccién de los Ejemplos 13 y 9, el compuesto féormula (1) puede ser obtenido del

compuesto de formula (9) con un rendimiento tan alto como 63.6% (=86.7x73). Es

evidente que este efecto no habria podido ser predicho, ni si quiera, por una persona

versada en la materia.

De tal manera que, contrario a las afirmaciones del Sefior Examinador en
relacién con que:

- La diferencia entre el documento D1 y la presente invencion que consiste en
que dicho documento no especifica la formacion del intermediario de férmula (13) y/o
las actividades de obtencion del compuesto representado por la féormula (11), no
parecen conceder un efecto técnico inesperado o una ventaja,

Se ven desvirtuadas con el alto rendimiento alcanzado siguiendo las etapas

recitadas en el método objeto de proteccién en la presente solicitud.

Asi, en los argumentos arriba presentados se pueden identificar claramente un
indicio de presencia de nivel inventivo de acuerdo con el numeral 2.13.5.3.1 de la
“GUIA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO
DE UTILIDAD” de su despacho:

o Efecto técnico sorprendente, ya que el rendimiento obtenido en las composiciones
de la presente invencion, no hubiese podido ser predicho por una persona versada

en la materia.



Por lo tanto, se le debe otorgar una compensacién a mi representada que
demuestra nuevos hechos (efectos sorprendentes e inesperados) a las ensefianzas

descritas en el estado de la técnica y contribuyen con el desarrollo de la tecnologia.

Por otro lado, el sefior Examinador sefiala que: "el documento D1 ensefia a la
persona versada en la materia las reacciones de sintesis de derivados de oxazol, e
involucra la etapa de epoidacion del compuesto de férmula (3b) para obtener un
compuesto de formula (41), reaccidén que se lleva a cabo en un solvente adecuado en

presencia de un compuesto basico (Esquema de reaccion 13, Parrafo (1161))".

Sin embargo, la reaccion que se presenta en el documento D2 difiere
significativamente de la reaccion de la presente invenciéon, como se muestra a

continuacion:

Presente invencion:
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Por consiguiente, una persona versada en la materia, con base a las
ensefianzas de D1 y D2, no hubiese podido llegar a la materia reivindicada en la
presente invencion, por lo que posee la altura inventiva necesaria para que se le
conceda el privilegio solicitado.

En efecto, vale la pena resaltar que a diferencia de los documentos D1 y D2
citados por su Despacho, el método objeto de proteccién si resuelve el problema técnico
planteado en la presente solicitud que consiste en la necesidad de proporcionar un
método de sintesis de derivados de oxazol con un adecuado rendimiento, tal como lo

hace la presente invencién que alcanza rendimientos tan alto como 63.6%, el cual es

significativamente mas alto que aquellos obtenidos con los métodos divulgados en

el estado de la técnica citado.

4.2 Conclusion

Por todo lo anterior, el documento D1, el documento D2, o su combinacidén, no
resultan anterioridades validas capaces de afectar el nivel inventivo de la invencién de la
presente solicitud.  Asi que, consideramos que el Examinador esta pasando por alto
que una sola diferencia con respecto al estado de la técnica, permite concluir que el
objeto reivindicado es nuevo. Ademas, esta excluyendo el hecho de que el inventor en el
momento de solucionar el problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad
inventiva, pues la presente invencién no resulta de la mera extrapolacion de las
ensefianzas del arte previo, como se afirma. Se estd desconociendo el mérito

investigativo empleado y que esta aportando una ventaja al arte previo.

5. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el
Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.
En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podra ser
negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la accién oficial No. 13638,
toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisién violaria tanto
el tenor literal del articulo 45 de la Decision 486 como el derecho constitucional al debido



proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del articulo 45, respetuosamente
solicitamos al Examinador expedir una nueva accion oficial que permita a mi representada
contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos

de patentabilidad.

Senor Director,
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