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Doctor

José Luis Salazar

Director de Nuevas Creaciones (C)
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2016/0001610
Solicitud de Patente de Invencién titulada: “Formulaciones topicas de

heparina”

Solicitante: Troikaa Pharmaceuticals Limited

RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016, OFICIO NO. 12802

(EXAMEN DE FORMA)

ALVARO CORREA ORDONEZ, mayor de edad y vecino de Bogota D.C., identificado tal como
aparece al pie de mi firma, en mi caracter de apoderado de la sociedad en referencia, doy

respuesta al auto emanado por ese Despacho dentro del término legal:

1. Su Despacho ha realizado las siguientes observaciones con relacion a la solicitud de
patente:
1.1.  El capitulo reivindicatorio no se encuentra debidamente soportado en la descripcion,

puesto que en las realizaciones preferidas hacen referencia, a la composicion de compuesta
por: sal de heparina (heparina sodio), alcohol (etanol), vehiculo miscible en agua
(propilenglicol, glicerol), mejoradores de penetracion (PEG 400, glicofurol, transcutol,
tween 80); lo cual no evidencia todas las posibles composiciones, sino que se hace una
generalizacién de manera especulativa. Se requiere restringir la solicitud a una razonable
cantidad, de acuerdo con los materiales, que se encuentran debidamente soportadas en el

capitulo descriptivo.
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1.2.  Las reivindicaciones 1, 9, 10 y 11 no son concisas cuando emplea los términos y
expresiones “sales farmacéuticamente aceptables”, “mejoradores de penetracion”, “acidos
grasos”, “derivados de 4cido graso”, “surfactantes”, “azonas”, “amidas”, “ésteres”, “éteres”,
“sales biliares”, “polioles”, “derivados de glicol”, “agentes que forman complejo”,
“conservantes”, “estabilizantes”, “antioxidantes”, “humectantes”, “agentes de coloracion®,
“perfumes” en la definicién de los componentes, porque definen a estos por su funcién o
actividad, pero no por una estructura quimica o nombre de cada compuesto o componente
especifico, lo que hace que se obtengan un numero indefinido de compuestos que no

encuentran soporte en la descripciéon. Por lo tanto, se requiere al solicitante que defina de

manera correcta los componentes que se encuentren soportados en la descripcion.

1.3.  Lareivindicacion 8 no es clara porque menciona la expresion y termino “viscosidad
de las formulaciones” que corresponde a un resultado a alcanzar y no define la formulacion
porque la invencion no queda definida por el resultado a alcanzar, puesto que la
reivindicacion incluiria no soélo la soluciéon propuesta por el solicitante, sino todas las

alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

1.4. Las reivindicaciones 9 a 11 no son claras porque mencionan componentes
adicionales de la formulacion toépica que de ser parte fundamental de la formulacion debe
mencionarse en la reivindicaciéon 1 que es la independiente y contiene todas las

caracteristicas esenciales de la formulacion.

1.5.  El capitulo reivindicatorio no es conciso porque se emplea el conector disyuntivo
“0”, que indica que es alternativo emplear un compuesto u otro, lo que no permite delimitar

Ja reivindicacidn. Se requiere al solicitante cambiarlo.

1.6.  En el capitulo reivindicatorio no es claro porque se menciona las expresiones
“menor de”, “igual a”, “menor de”, “mas preferiblemente”, precediendo una caracteristica no
son limitativas, porque hace opcional a las caracteristicas técnicas y no permite delimitar el

alcance de la reivindicacion. Se sugiere cambiarlas.

2. Respuestas a las observaciones planteadas por su Despacho

2.1.  Enrelacién con su objecion me permito aclarar que no existe nada en la legislacion
colombiana que determine cual puede o no ser el alcance de una invencidn. Resulta sin

fundamento su sugerencia de que se limite la invencién exclusivamente a aquellos materiales
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que especificamente se encuentran soportados en la descripcion. Por demads, es practica
mundial el aceptar el alcance de la invencién que considera procedente el solicitante en la
medida en que se cumpla con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacién
industrial. De hecho, las invenciones de seleccién (también aceptadas en Colombia) resultan

de invenciones muy amplias de las cuales se derivan una especificas mucho mas limitadas.

De otro lado, se reivindican las proporciones para todos los elementos. En relacion con el
vehiculo, se debe notar que el vehiculo es utilizado en una cantidad suficiente para completar
el volumen final. Por lo tanto, una vez que se seleccionan otros elementos de las

reivindicaciones el porcentaje del vehiculo también se convierte en un valor final definitivo.

2.2. En relacién con la objecidn a las reivindicaciones 1, 9, 10 y 11, por favor note que
los término utilizados son ampliamente utilizados y conocidos en este campo de la técnica.
Limitar dichos términos a unos mas especificos limitaria de manera indebida el alcance de

proteccion y haria completamente anodina la posible proteccién.

2.3.  Enreferencia a la observacion a la reivindicacién 8, por favor note que la invencién
no pretende lograr una viscosidad en un rango particular per se. Esta es una caracteristica
ventajosa adicional lograda por los inventores debido a la juiciosa seleccion del sistema

solvente.

El solicitante considera, ademds, que la invencién de la presente solicitud pretende llegar a
unas formulaciones claras, no pegajosas y transparentes de sales de heparina que no solo
suministran formulaciones estables comparadas con las formas de dosis convencionales sino
también producen de manera sorprendente una penetracion transdérmica mejorada al utilizar
el sistema solvente cuidadosamente seleccionado que comprende agua en una cantidad

Optima de un sistema portador miscible en agua (no acuoso)

2.4.  Enrelacién a la objecidn de las reivindicaciones 9-11, el solicitante respetuosamente
considera que dichas reivindicaciones se utilizan opcionalmente para llegar a las
formulaciones de la presente invencién. Ademas, estos excipientes son bien conocidos en el
campo de la invencién y ampliamente utilizados en formulaciones topicas. De esta manera,
al limitar la reivindicacién 1 con estos excipientes opcionales se reduce de manera muy
significativa el alcance de la presente invencion. Ademas, el solicitante reitera que la

invencion de la presente solicitud no hace uso de excipientes particulares per se.
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2.5. En cuanto al llamado disyuntivo "o" dicho conector es normalmente utilizado en
todas las solicitudes de patentes tanto en Colombia como en el mundo y adicionalmente la

guia para el examen de patentes de esa Superintendencia dice que.

"Generalizaciones

Las generalizaciones podrian ser realizadas mediante términos genéricos, es decir
relativa a toda una clase. Por ejemplo: “CI1-C4alquil” para grupos metil, etil, propil
y butil, o por medio de opciones paralelas conectandolas por medio de las palabras
“0” o ", entre lo cual al menos una opcion debe ser escogida. Ejemplo:
“Caracteristicas A, B, C 0 D" y sustancia seleccionada del grupo consistente de A,

B CyD."

De acuerdo con lo anterior es claro del manual que el disyuntivo "o" se puede

utilizar.

2.6.  Las expresiones objetadas se han eliminado. Para tal efecto se presenta un nuevo

pliego reivindicatorio.

De acuerdo con las anteriores explicaciones y el nuevo capitulo reivindicatorio allegado, se

solicita, muy comedidamente, continuar con el tramite de la presente solicitud.

Atentamente,

ALVARO CORREA ORDONEZ
C.C. M. 79.143.366 de Usaquén
T.P20.281

Anexos: Capitulo reivindicatorio modificado conformado por 13 reivindicaciones
Pago de reivindicacion adicional

CR/BOGDMS-#4015788-V1-P2016_000033-MEMORIAL_DE_RESPUESTA_A_ACCION_OFICIAL.DOC
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