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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

E. S.

Re.: Expediente No. NC2017/0011245

Solicitud de Patente de Invencion titulada: “CONJUGADOS INMUNOGENICOS
PROTEINA-POLISACARIDO QUE COMPRENDEN UN POLISACARIDO
CAPSULAR DE ESTREPTOCOCO GRUPO B Y UNA PROTEINA
PORTADORA SELECCIONADA DE CRM197 O TOXOIDE TETANICO,
METODOS PARA PRODUCIR CONJUGADOS Y COMPOSICIONES
INMUNOGENAS QUE COMPRENDEN CONJUGADOS DE LOS MISMOS”
Solicitantes: PFIZER INC.

Nuestra Ref.: P2017/000226

RESPUESTA AL OFICIO No. 16231, NOTIFICADO EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017
(EXAMEN DE FORMA)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogota, identificado tal como aparece
al pie de mi firma, en mi caracter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito
manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal

previsto en el articulo 39 de la Decision 486, en los siguientes términos:

1.

por cada reivindicacion adicional presentada, de conformidad con lo dispuesto en la resoluci
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El Examinador sefiala que es necesario que el solicitante cancele la tasa establecida
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tasas vigente para la fecha de presentacion de la solicitud, so pena de que no sean tenidas en cuenta

dentro del presente tramite administrativo.

b- En respuesta, me permito adjuntar al presente memorial el recibo de pago por concepto
de 112 reivindicaciones adicionales, por lo que considero superada la anterior objecion. De esta
manera, solicito respetuosamente que todas las reivindicaciones sean tenidas de cuenta al momento

de realizar el examen de patentabilidad correspondiente.
2. a- El Examinador eleva las siguientes objeciones:

- las Reivindicaciones 1 y 3 a 9 no son claras, porque las expresiones tales como
“alrededor de, al menos, mayor” son imprecisas, porque no permiten diferenciar
la solicitud con respecto al estado de la técnica. Se sugiera omitirlas y
reemplazarlas por valores o rangos concretos;

- Las Reivindicaciones 1, 3 'y 6 a 9 no son claras, porque la caracterizacion del
conjugado en funcion del porcentaje de acetilacion o del porcentaje de sialilacion
no constituyen caracteristicas técnicas esenciales, sino que son parametros que no
se consideran imprescindibles para describir la invencion o el efecto técnico
asociado a la misma;

- la Reivindicacion 1 no es concisa porque la referencia “un polisacarido capsular
de estreptococo”y “una proteina portadora” son generales, que incluyen muchos
compuestos posibles que pueden formar conjugados, pero no se encuentran
comprendidos dentro del objeto de la solicitud. Se sugiere restringir la solicitud a
una razonable generalizacion del tipo de compuestos que han sido sintetizados o
probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

- el titulo no corresponde con el objeto de la solicitud porque la referencia
“Conjugados proteina —polisacarido de estreptococo B” es general, dado que
incluye muchos conjugados que cumplen con esta caracteristica, pero que no estan

comprendidos dentro de la solicitud.
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b- ) En respuesta a lo anterior, sea esta la oportunidad de manifestar
respetuosamente que cualquier requerimiento relacionado con los requerimientos sustantivos, tales
como la patentabilidad del Capitulo Reivindicatorio, que se realicen en la etapa del examen de forma
(Art. 38 D486) es irregular, pues dicho examen de forma solamente pretende la verificacion de
requerimientos especificos, valga la redundancia, formales listados en los Articulos 26 y 27 de la
Decision 486, y no un andlisis de fondo de la solicitud que se debe realizar en virtud del Articulo 45

(por ejemplo, analisis de la claridad, soporte o unidad de invencion).

Es decir, en relacion con la evaluacion de requisitos de forma, la Decision 486 sélo se refiere al
cumplimiento de las disposiciones de los Articulos 26 y 27, tal como que el Examinador verifique

que la solicitud contenga una o mas reivindicaciones, independientemente del contenido técnico o

extension de las mismas, un titulo, el petitorio, cesiones, poderes, entre otros.

Lo anterior se encuentra claramente establecido en el Manual Andino de Patentes (MAP), en donde

establece con respecto al Examen de Forma de las reivindicaciones que “En esta etapa del examen,

de igual manera que para la descripcion, no_se analizan la_claridad ni_concision _de las

reivindicaciones. Basta con que el examinador de forma reconozca algo que parezca un capitulo

reivindicatorio, estos requisitos se vuelven importantes en el momento de entrar a analizar la

solicitud en el examen de fondo ya gue mediante ellas se mediré la extension de la patente™ (énfasis

fuera de texto). De hecho, el MAP establece respecto al Examen de Forma que dicho examen consiste
en la verificacion de: Petitorio, Descripcion, Reivindicaciones, Dibujos, Resumen, Poderes (si fuere
el caso), Copia del contrato de acceso o de uso de conocimiento tradicionales (si fuere el caso),
Certificado de deposito del material biolégico (si fuere el caso), Documento de cesion de derechos

del inventor al solicitante e ldioma.?

1 Manual Andino de Patentes. Seccion 5.3.
2 Ibidem, Seccidn 5, subsecciones 5.1 a 5.10, p. 25 a 28
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Por lo tanto, considero que las objeciones elevadas por el Examinador respecto a la claridad y la

patentabilidad de las reivindicaciones en esta etapa del tramite son injustificados y se extralimitan segun

las disposiciones legales aplicables pues la claridad y patentabilidad, de las reivindicaciones no deben ser

estudiadas durante el examen de forma y no le corresponde al solicitante pronunciarse sobre ello en esta

etapa del tramite.

De hecho, vale la pena resaltar que el Solicitante no ha pedido formalmente que la SIC examine si

la invencion es patentable, tal como lo establece el Articulo 44 de la Decision 486, el cual sefiala que

“Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicacion de la solicitud, independientemente

que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberd pedir que se examine si la invencion

es patentable. Los Paises Miembros podran cobrar una tasa para la realizacion de este examen. Si
transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud

caera en abandono” (énfasis fuera del texto).

En este sentido, dado que la solicitud no ha sido publicada y el solicitante tampoco ha solicitado que

se realice el examen de patentabilidad, ni mucho menos se ha pagado la tasa para realizar dicho

examen, respetuosamente considero que el Solicitante no debe pronunciarse sobre aspectos
relacionados con la claridad ni patentabilidad de las reivindicaciones en respuesta al presente examen
de forma, y por el contrario, s6lo esté en la obligacion de responder a aquellas objeciones enmarcadas
bajo los Articulos 26, 27 y 38 de la Decision 486.

i) No obstante, y con el Gnico propdsito de facilitar el trdmite de la presente

invencion, me permito indicar que el titulo de la invencion queda de la siguiente manera:

“CONJUGADOS INMUNOGENICOS PROTEINA-POLISACARIDO QUE COMPRENDEN UN
POLISACARIDO CAPSULAR DE ESTREPTOCOCO GRUPO B Y UNA PROTEINA PORTADORA
SELECCIONADA DE CRM197 O TOXINA DE TETANO, METODOS PARA PRODUCIR
CONJUGADOS Y COMPOSICIONES INMUNOGENAS QUE COMPRENDEN CONJUGADOS
DE LOS MISMOS”
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3. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su examen
de forma han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por
cumplidos los requisitos de forma y proceda con la publicacion de la solicitud de acuerdo con el
Articulo 40 de la Decision 486.

Atentamente,

CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogota
T.P. 74.295

ANEexos:

- Comprobante de pago por concepto de 112 Reivindicaciones adicionales
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