CAPITULO REIVINDICATORIO

1. Una composicién antiparasitaria inyectable de liberacion extendida
CARACTERIZADA PORQUE comprende:

a. 5a 20% (p/p) de un compuesto de isoxazolina de Formula (l1a):

(na)

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo,
donde:

R? es en forma independiente halégeno, C;-Cgalquilo o C;-Cg haloalquilo;

R*es H o C;-C¢ alquilo;

R> es C;-C4 alquilo opcionalmente sustituido con uno o mas R’; y R” es C,-C;
alquilcarbonilo, C,-C, alcoxicarbonilo, C,-C; alquilaminocarbonilo, Cs3-Co
dialquilaminocarbonilo, C,-C; haloalquilcarbonilo, C,-C; haloalcoxicarbonilo, C,-C;
haloalquilaminocarbonilo, C3-Cq dihaloalquilaminocarbonilo y

nes0,102;

b. 1 a 30% (p/p) de un polimero farmacéuticamente aceptable que es un copolimero
de polilactidas y poliglicolidas que tiene una relacion de lactida a glicolido de 40:60 a 85:15
(peso:peso);

C. 40 a 85% (p/p) de un solvente seleccionado entre un carbonato ciclico,
dimetilisosorbida, un poloxamero, un éster de glicerol, un triglicérido, un polietilenglicol

liguido y un alcohol, o una mezcla de los mismos;

d. opcionalmente, 0,01% a 2,0% (p/p) de un antioxidante;
e. opcionalmente, 0,1 % a 10% (p/p) de un tensioactivo y
f. opcionalmente, 0,01% a 5,0% (p/p) de un aditivo o excipiente farmacéuticamente

aceptable o mezclas de los mismos.

2. Una composicidon antiparasitaria inyectable de liberacion extendida



CARACTERIZADA PORQUE comprende:

a. 5a 20% (p/p) de un compuesto de isoxazolina de Férmula (lic), (Iid), (lle) o (lIf):
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o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos;
b. 1 a 30% (p/p) de un polimero farmacéuticamente aceptable que es un copolimero

de polilactidas y poliglicolidas que tiene una relacién de lactida a glicolido de 40:60 a 85:15

(peso:peso);



C. 40 a 85% (p/p) de un solvente seleccionado entre un carbonato ciclico,
dimetilisosorbida, un poloxdmero, un éster de glicerol, un triglicérido, un polietilenglicol

liqguido y un alcohol, o una mezcla de los mismos;

d. opcionalmente, 0,01% a 2,0% (p/p) de un antioxidante;
e. opcionalmente, 0,1 % a 10% (p/p) de un tensioactivo y
f. opcionalmente, 0,01% a 5,0% (p/p) de un aditivo o excipiente farmacéuticamente

aceptable o mezclas de los mismos.

3. La formulacién inyectable de liberacion extendida de acuerdo a la Reivindicacion 1,

CARACTERIZADA PORQUE el compuesto es un compuesto de férmula (llc):
O
/CF3
\ H
Q O
(llc)

o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo.

CF,

4. La formulacién inyectable de liberacion extendida de acuerdo a Reivindicacion 1,

CARACTERIZADA PORQUE el compuesto de isoxazolina es:

(0]
CF
H N/\ ’
N H
(S)-llc
o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo.
5. La formulacion de liberacion extendida de acuerdo a las Reivindicaciénes 1 o 2,

CARACTERIZADA PORQUE el solvente es un carbonato ciclico.



6. La formulacion de liberacion extendida de acuerdo a las Reivindicaciones 1 o 2,
CARACTERIZADA PORQUE el solvente es una mezcla de solventes que comprende un

carbonato ciclico y un éster de glicerol.

7. La formulaciéon de liberacion extendida de acuerdo a la Reivindicacion 6,
CARACTERIZADA PORQUE la relacién de carbonato ciclico a éster de glicerol es de entre
1,5:1y 15:1 (p/p).

8. La formulacion de liberacion extendida de acuerdo con cualquiera de las
Reivindicacidnes 1 a 3, CARACTERIZADA PORQUE el carbonato ciclico es carbonato de

propileno.

9. La formulacién de liberacion extendida de acuerdo con cualquiera de las

Reivindicaciones 1 a 3, CARACTERIZADA PORQUE el glicerol éster es triacetina.

10. La formulaciéon de liberacion extendida de acuerdo con cualquiera de las
Reivindicaciones 1 a 3, CARACTERIZADA PORQUE el solvente es una mezcla que

comprende carbonato de propileno vy triacetina.

11. La formulacion de liberacion extendida de acuerdo con la Reivindicacion 6

CARACTERIZADA PORQUE la mezcla de solventes comprende ademads un poloxamero.

12. La formulacién de liberaciéon extendida de acuerdo con la Reivindicacion 11,

CARACTERIZADA PORQUE comprende entre 0,5y 20 % (p/p) del poloxdmero.

13. La formulacion de liberacion extendida de acuerdo con las Reivindicaciénes 1 o 2,
CARACTERIZADA PORQUE la relacién del copolimero de polilactidas y poliglicolidas con el

compuesto de isoxazolina de Férmula (Il) es de entre 1,5:1y 1:1,5 (peso:peso).
14. La formulacion de liberacidn extendida de acuerdo con la Reivindicacion 13,
CARACTERIZADA PORQUE el peso promedio de peso molecular del copolimero de

polilactidas y poliglicolidas es entre 5 y 20 kDa.

15. La formulacién de liberacidon extendida de acuerdo con las Reivindicacidones 1 o 2,



CARACTERIZADA PORQUE comprenden ademas al menos un agente farmacéuticamente

activo adicional.

16. La formulacion de liberaciéon extendida de acuerdo con la Reivindicacion 15,
CARACTERIZADA PORQUE el agente farmacéuticamente activo adicional es una lactona

macrociclica.

17. La formulacidon de liberacion extendida de acuerdo con la Reivindicacidon 16
CARACTERIZADA PORQUE la lactona macrociclica es abamectina, dimadectina,
doramectina, emamectina, eprinomectina, ivermectina, latidectina, lepimectina,
selamectina, milbemectina, milbemicina D, milbemicina oxime, moxidectina o

nemadectina.
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DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.
Referencia: Expediente No. NC2017/0010065
Solicitud de patente para: FORMULACIONES INYECTABLES DE
Asunto: LIBERACION EXTENDIDA QUE COMPRENDEN UN AGENTE ACTIVO DE
ISOXAZOLINA
Solicitante: MERIAL, INC.

Fecha de solicitud: 04 de octubre de 2017

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Yo, ANDRES RINCON USCATEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi
condicion de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy

respuesta al Oficio 15557, notificado por fijacion en lista el 21 de diciembre de 2018.

. MODIFICACIONES AL CAPITULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad aporto un nuevo Capitulo Reivindicatorio
conformado por 17 reivindicaciones, el cual reemplaza en su totalidad al Capitulo
Reivindicatorio presentado el 15 de diciembre de 2017 en respuesta al examen de forma,

en donde se realizan los siguientes cambios:

- se eliminan las Reivindicaciones 1 a 16 y 33 a 38 del Capitulo Reivindicatorio;

- la expresion “aproximadamente” se elimind a lo largo de todo el Capitulo
Reivindicatorio;

- la nueva Reivindicacidn 1 se basa en las antiguas Reivindicaciones 1, 5, 17 y 37
y se encuentra sustentada en las paginas 33 y 34 de la Descripcidn;

- la nueva Reivindicacion 2 se basa en la antigua Reivindicacién 6 y se encuentra
sustentada en las paginas 35 a 38 de la Descripcion;

- las nuevas Reivindicaciones 3 a 17 corresponden a las antiguas Reivindicaciones

18 a 32;

INNOVACION PARA LOS NEGOCIDS
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- todas las reivindicaciones, asi como sus relaciones de dependencia, fueron

reenumeradas de acuerdo con los cambios anteriormente mencionados.

Estas modificaciones se ajustan al Articulo 34 de la Decisién 486 de 2000, ya que no
constituyen una ampliacién de la proteccién que corresponderia a la divulgacion

contenida en la solicitud inicial.
l. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

En respuesta a las objeciones de la supuesta falta de claridad del Capitulo Reivindicatorio,
me permito llamar la atencién del Examinador al capitulo reivindicatorio modificado, en el
cual se han eliminado la mayoria de las reivindicaciones en las que se alzaron objeciones

de claridad.

Asimismo, quiero sefalar que la palabra “aproximadamente” se ha eliminado de todo el
Capitulo Reivindicatorio por ser considera no aceptable por el Examinador. En este
sentido, todas las composiciones se encuentran adecuadamente definidas por sus

porciones especificas, por lo cual no hay ambigliedad en ellas.

Por otra parte, al respecto de la objecién del Examinador relacionada con la carencia de
ejemplos de composiciones con agentes adicionales dentro del Capitulo Descriptivo,
difiero respetuosamente de la opinién del Examinador, teniendo en cuenta que las
caracteristicas técnicas esenciales de la invencidn reclamada son el compuesto de
isoxazolina, un polimero farmacéuticamente aceptable y un disolvente. De esta manera,
resulta claro para cualquier persona medianamente versada en la materia que la adicién

de antioxidantes, tensoactivos o excipientes adicionales es opcional.

De hecho, es importante destacar que los ejemplos incluidos en la presente solicitud son
ilustrativos y por tanto restringir el alcance del Capitulo Reivindicatorio a la materia
divulgada en estos seria una limitacion excesiva del concepto inventivo desarrollado por el
inventor. Aun asi, si se tienen en cuenta los ejemplos proporcionados en la descripcién,
cualquier persona medianamente versada en la materia podria incluir los compuestos
adicionales mencionados, para obtener las formulaciones reclamadas en el nuevo Capitulo

Reivindicatorio.
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Por lo tanto, deseo recalcar que un inventor esta en derecho de reclamar la totalidad del
concepto inventivo desarrollado y que incluir caracteristicas no esenciales, como limitar
Unica y exclusivamente a los compuestos ejemplificados y no a una razonable
generalizacion de éstos, solo limitaria la proteccion de la patente y restringiria

injustamente el alcance de la proteccién a la que el solicitante tiene derecho.

Con base en todo lo anterior, considero que el Capitulo Reivindicatorio modificado
adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisién, ajustandose asi a los
lineamientos del Articulo 30 de la Decisiéon 486, ya que cualquier persona del oficio
normalmente versada en la materia estd en completa capacidad de reproducir la

invencion sin ambigliedad alguna.
li. ESTADO DE LA TECNICA

El Examinador considera los siguientes documentos como relevantes en la evaluacién de

patentabilidad de la presente invencién:

D1, referido al documento WO 2015/048371 titulado “Long-acting spiro-isoxazoline
formulations” que divulga composiciones veterinarias inyectables de larga duracién que
comprenden isoxazolinas espirociclicas, un biopolimero y un solvente, excipiente o

portador aceptable.

D2, referido al documento US 2013/0095126 A1 titulado “Use of substituted heterocyclic
compounds to control sea lice on fish” que divulga compuestos heterociclicos para

controlar el piojo de mar en peces

D3, referido al documento US 2004/0018238 titulado “Biodegradable vehicles and delivery
systems of biologically active substances” que divulga portadores biodegradables
biolégica, farmacoldgica vy fisioldgicamente activos, fabricados con polimeros

biodegradables y plastificantes por medio de evaporacién de un disolvente.
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V. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NOVEDAD

En relacién con la novedad, respetuosamente difiero de la opinion del Examinador. Con el
fin de demostrar la novedad de la presente invencidn, a continuacién, expongo cémo el
arte previo citado por el Examinador no afecta la novedad de la invencién como se

reclama en el Capitulo Reivindicatorio adjunto:

En primer lugar, el nuevo Capitulo Reivindicatorio ha sido limitado a composiciones
antiparasitarias de liberacidn extendida caracterizadas porque comprenden:

- 5a20% (p/p) de un compuesto de isoxazolina de Formula (lla):

- 1 a 30% (p/p) de un polimero farmacéuticamente aceptable que es un
copolimero de polilactidas y poliglicolidas que tiene una relacion de lactida a
glicolido de 40:60 a 85:15 (peso:peso);

- 40 a 85% (p/p) de un solvente seleccionado entre un carbonato ciclico,
dimetilisosorbida, un poloxamero, un éster de glicerol, un triglicérido, un

polietilenglicol liquido y un alcohol, o una mezcla de los mismos;

D1 por su parte, reclama formulaciones inyectables de larga duracién que contienen
isoxazolinas espirociclicas. Sin embargo, los compuestos activos de isoxazolinas estan

fuera del alcance de los compuestos de Férmula (lla) de la nueva Reivindicacion 1

Por otro lado, D2 revela formulaciones inyectables para el tratamiento del piojo de mar en
peces, por medio de composiciones farmacéuticas que comprenden compuestos de
isoxazolinas y varios polimeros farmacéuticamente aceptables. Especificamente, el

parrafo [0153] menciona los polimeros que incluye dicha invencion:

"...un dcido polildctico (PLA), un poli(dcido Idctico-co-glicélico) PLA/PLGA, un
copolimero de bloque de PLGA y polietilenglicol (PEG), poli-E-caprolactona (PCL), un
copolimero de bloque de PCL con PLA, PLGA o PEG, un polifosfiéster, un
polianhidrido, un poliortoéster, un PEG, un copolimero de PEG/ciclodextrina, un
copolimero de dcido poliacrilico (PAA)/PEG, un poli(dcido metacrilico)-(PMA),
sacarosa o un derivado del mismo, por ejemplo, acetato de sacarosa o isobutirato,
un carbopol, un dextrano, una carboximetilcelulosa (CMC), un quitosdn, un alginato,
un poloxdmero, un hialuronato o un carbonato de polietileno”
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Sin embargo, no hay ninguna mencidn directa de formulaciones que contengan todas y
cada una de las caracteristicas de la nueva Reivindicacion 1, incluyendo un copolimero de
polilactidas y poliglicélidos que contengan una relacién de lactida a glicélido de 40:60 a

85:15 (peso:peso).

Adicionalmente, ninguno de los ejemplos especificos de D2 describe un polimero con las
caracteristicas mencionadas anteriormente. En el Ejemplo F14 de D2, se describe la
formacién in situ de depdsitos que comprenden copolimeros de lactida/caprolactona
(copolimeros de PLA/PCL) o copolimeros de PLA/PEG. Sin embargo, estos copolimeros son
estructuralmente diferentes a un copolimero de polilactida y poliglicdlido, como se ilustra

a continuacion:

PLGA (Copolimero de la presente invencién)
0
b efby]
0 H
CH, ~ o

PLA/PCL (Copolimero usado en D2) PLA/PEG (Copolimero usado en D2)

*“H WW% [
teret

Asi las cosas, la Guia de la SIC establece que las invenciones revisten de novedad cuando la

invencién reivindicada no es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica.! En el
presente caso, es evidente que las caracteristicas técnicas esenciales de la invencién no
habian sido reveladas en su totalidad por el arte previo citado por el Examinador. Asi

mismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha declarado, en cuanto a la

1 Superintendencia de Industria y Comercio, Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencién y
Modelo de Utilidad (Bogota, Colombia, 2014). Seccion 2.12.
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divulgacidon de una invencion en el arte previo como afectacidn de la novedad de una
invencion, que “(...) Esta divulgacion debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para
que una persona del oficio pueda utilizar esa informacion para ejecutar o explotar la

invencién” .2

En este caso, tanto D1 como D2 no revelan todas y cada de una de las caracteristicas
incluidas en el capitulo reivindicatorio modificado, especificamente no revela ningln
compuesto de isozaxolina que se encuentre dentro del alcance de la presente invencion,
ni tampoco el uso de un copolimero de polilactida y poliglicélido de la invencién
reclamada, por lo cual es novedosa a la luz del arte previo citado. En conclusidn, se

reconoce claramente la novedad de la presente invencion.

Por las razones expuestas anteriormente, considero que las Reivindicaciones
dependientes también son novedosas, pues al ser dependientes de las Reivindicaciones 1

0 2, presentan todas y cada una de sus caracteristicas técnicas.
V. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

En relacion con el nivel inventivo, respetuosamente difiero de la opinién del Examinador.
Con el fin de demostrar el nivel inventivo de la presente invencion, y basandome en la
Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencidon y Modelo de Utilidad (Guia de la
SIC) sobre el método problema-solucidn, a continuacién expongo cémo el arte previo
citado por el Examinador no llevaria a la persona del oficio normalmente versada en la

materia a la invencion reclamada.

En primer lugar, D2 es considerado por el Examinador como el arte previo mas cercano a
la invencion definida en la Reivindicacion 17 en tanto que divulga compuestos

heterociclicos para controlar el piojo de mar en peces.

La presente invencién como se define en el Capitulo Reivindicatorio modificado adjunto al
presente memorial, se refiere a formulaciones antiparasitarias inyectables de liberacién
extendida con una composicidn especifica que comprende:

- 5a20% (p/p) de un compuesto de isoxazolina de Férmula (l1a):

2 Ver proceso 06-1P-89 http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-1P-2005.doc
y proceso 36-1P-2004 http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm



http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc
http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm

(na)

donde R* R®y n son como se define en la nueva Reivindicacion 1;

- 1 a 30% (p/p) de un polimero farmacéuticamente aceptable que es un
copolimero de polilactidas y poliglicolidas que tiene una relacién de lactida a
glicolido de 40:60 a 85:15 (peso:peso);

- 40 a 85% (p/p) de un solvente seleccionado entre un carbonato ciclico,
dimetilisosorbida, un poloxamero, un éster de glicerol, un triglicérido, un

polietilenglicol liquido y un alcohol, o una mezcla de los mismos;

Por su parte, D2 se refiere a un tratamiento con compuestos heterociclicos sustituidos o
sus correspondientes sales para controlar el piojo de mar en peces de la familia
Salmonidae. El tratamiento comprende administrar los compuestos de varias maneras: (i)
disolver o suspender el ingrediente activo en el agua circundante de los peces, (ii)
agregarlo a los alimentos y (iii) administrarlo en una composicion inyectable

(Reclamaciones 16 a 18).

Asi entonces, D2 difiere de la presente invencion no solo en las proporciones de
glicdlido:lactida de entre 40:60 %p/p y 85:15 %p/p, sino también en la identidad de los

polimeros utilizados como se demostré en la seccidn anterior del presente memorial.

Adicionalmente, quiero resaltar que D2 pretende resolver un problema técnico diferente
al de la presente solicitud, ya que revela composiciones para el tratamiento de piojos de
mar, que son crustaceos pardsitos en peces, mediante una variedad de métodos que
incluyen inyectables, la adicién del compuesto en el agua circundante a los animales a ser
tratados, o la administracidn oral en la comida. En contraste, la presente solicitud describe
composiciones inyectables para el tratamiento de pardsitos e infestaciones en animales de
sangre caliente como mamiferos y animales aviares. En este sentido, tanto el parasito a
atacar como el organismo receptor del tratamiento son totalmente distintos.

Particularmente, los peces son animales de sangre fria, con un metabolismo totalmente
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distinto al de los mamiferos y las aves que se pretenden tratar con las composiciones de la
presente solicitud. Una persona medianamente versada en la materia no partiria de D2
para llegar a la materia reclamada por la presente solicitud, teniendo en cuenta que la
farmacocinética involucrada en especies animales tan diferentes hace que la liberacion del
producto activo, asi como su absorcién, distribuciéon, metabolismo y excrecidon no sean

comparables.

Ahora bien, con respecto al efecto técnico atribuible a dichas diferencias, llamo la
atencién del Examinador sobre el hecho de que estas diferencias no se limitan a la
reduccion de pulgas en los perros, sino que adicionalmente las composiciones
reivindicadas proporcionan una biodisponibilidad y eficacia en el tiempo luego de una sola
dosis, disminuyendo la irritacion en el sitio de inyeccidén del animal. Este efecto, como se
menciona en la Descripcidn, puede ser usado en ganado y animales de compafiia tales
como gatos, perros, caballos, aves incluyendo a pollos, ovejas, cabras, cerdos, ciervos,
pavos y ganado (P4agina 208, parrafo 3).

Segun la Guia de la SIC, el problema técnico deberia plantearse como: “écédmo modificar o
adaptar el estado de la técnica cercano para obtener el efecto técnico que la invencion
proporciona?’ Asi entonces, el problema técnico deberia re-formularse de la siguiente
manera: “¢Como modificar las composiciones de D2 para obtener una composicion

mejorada con accion de liberacion prolongada en animales diferentes a peces?”.

En esta etapa de la evaluacion de nivel inventivo, la Guia de la SIC indica que se debe
evaluar si la invencion resulta obvia y que para ello el Examinador debe buscar si en el
estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicacién que lleve a la persona
medianamente versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica mas

cercano para resolver el problema técnico.*

Al analizar si una persona medianamente versada en la materia es capaz de resolver el
problema técnico, de una manera obvia, basandose en lo revelado en el arte previo,
considero que tal declaraciéon es desacertada. Lo anterior a la luz de las ensefianzas

especificas de D2 y D3.

3 Superintendencia de Industria y Comercio, Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencion y
Modelo de Utilidad (Bogota, Colombia, 2014).

4 Oficina Internacional de la OMPI, Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invencion en las
Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina (Quito, Ecuador, 2004).
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D2 se enfoca en un problema técnico completamente diferente al de la presente
invencién, ya que describe un método para controlar los piojos de mar en peces
(Reivindicacién 1) que comprende un ingrediente activo y excipientes que dependen del
método de admiracién. Ademas, la composicidén inyectable descrita en D2 no ensefa las
proporciones de copolimeros farmacéuticos que aportan una biodisponibilidad y duracién
de eficacia por periodos de hasta 12 meses. Asi las cosas, D2 no menciona la forma de
obtener composiciones inyectables de larga duracidn para erradicar parasitos en animales

de sangre caliente utilizando un copolimero de PLGA como lo revela la presente solicitud.

En cuanto a D3, este se refiere a vehiculos biodegradables para el suministro de sustancias
fisiolégica, farmacoldgica y biolégicamente activas. Los vehiculos se preparan mediante la
mezcla de polimeros biodegradables y plastificantes utilizando un método de evaporacién
de solvente. El sistema de administracion biodegradable se puede inyectar, implantar, o
aplicar in vivo en un animal, ave o humano. (Resumen) En particular, D3 describe una
variedad de formulaciones de vehiculos para una amplia gama de ingredientes y agentes
biolédgicamente activos, utilizando polimeros y plastificantes biodegradables. A pensar que
D3 cubre una enorme cantidad de posibilidades, este documento no menciona el uso de

isoxazolinas como agentes activos dentro de las composiciones descritas.

Teniendo en cuenta los argumentos anteriores, y siguiendo el Manual para el Examen de
Solicitudes de Patente de Invencién en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises
de la Comunidad Andina,> se considera que las invenciones tienen nivel inventivo si la

materia reclamada tiene una estructura inesperada y efectos sorprendentes o mejorados.

En el presente caso, es evidente que ni las caracteristicas técnicas esenciales de la
invencion ni sus efectos técnicos se podian prever a partir de las ensefianzas del arte

previo citado por el Examinador sin llevar a cabo actividad inventiva.

Quisiera afiadir que, acorde al Articulo 18 de la Decision 486, una invencién tiene nivel
inventivo cuando no hubiese resultado obvia ni se hubiera derivado de manera evidente
del estado de la técnica para la persona medianamente versada en la materia. El analisis

de nivel inventivo no puede entonces basarse en si la invencién era -posible de

5 Secretaria General de la Comunidad Andina, Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, y Oficina
Europea de Patentes, «Manual para el examen de Solicitudes de patentes de invencidn en las oficinas de
propiedad industrial de los paises de la Comunidad Andina», 2004, seccion 10.4.
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desarrollarse-, pues esto haria de todas las invenciones obvias y, tal y como se evidencia,
existe. En otras palabras, lo que deberia hacer parte del analisis no es lo que la persona
medianamente versada en la materia podria haber hecho en la fecha de prioridad sino lo
que habria hecho teniendo en cuenta de sus conocimientos en el area y lo ensefiado en el
arte previo. Ademas, no puede basarse el analisis tampoco en si la invencion es -mejor-
que el arte previo o si presenta efectos mejorados, o si existe un documento que invite al
cientifico a llevar a cabo investigacién, sino Unicamente en si la invencidn resulta obvia o
evidentemente derivable del arte previo, lo cual, como se explicé anteriormente, no aplica

para el presente caso.

Asimismo, los argumentos en los que se basa el Examinador muestran lo que podria
llamarse un andlisis en retrospectiva o “andlisis hindsight” porque, aunque D2 menciona
algunas caracteristicas de la presente invencion, D3 no revela ninguna de las
caracteristicas esenciales reivindicadas ni hay ninguna ensefianza particular en D2 que
motive la persona medianamente versada en la materia a realizar las modificaciones
particulares. En otras palabras, el Examinador combind las caracteristicas estructurales
mostradas anteriormente de D2 y D3, sin considerar las ensefianzas especificas de dicho
arte previo y las diferencias con la presente invencién. Asi entonces, las objeciones del
Examinador intentan encontrar las caracteristicas esenciales de la invencidn reivindicada
en porciones dispersas del arte previo, como un rompecabezas. En el presente caso, la
mencion simple y no relacionada de algunas caracteristicas en el arte previo, no orienta
inmediatamente la persona medianamente versada en la materia a obtener la invencién

con los efectos especificos conseguidos.

Asi las cosas, la Guia de la SIC establece que las invenciones carecen de nivel inventivo
cuando “(...) en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento que
contiene una ensefianza que indicaria (no sdlo que podria indicar, sino que indicaria) a la
persona medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, cémo
modificar o adaptar el estado de la técnica mds cercano para resolver el problema, de la
forma reivindicada, sin realizar una actividad inventiva” .6 En el presente caso, es evidente
gue las caracteristicas técnicas esenciales de la invencidn no se podian prever a partir de
las ensefianzas del arte previo citado por el Examinador sin llevar a cabo actividad

inventiva.

6 |bid. Seccién 2.13.5.1
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En conclusién, segun la aproximacion problema-solucién para el analisis del nivel inventivo
de la presente invencidn, considero que éste se reconoce claramente, puesto que el arte
previo en efecto no es suficiente para brindar indicaciones acerca de la posibilidad de
desarrollar la invenciéon de manera evidente, la persona del oficio normalmente versada

en la materia reconoceria que la presente invencién es inventiva.

Finalmente, deseo anadir que la presente invencidn ha sido concedida en Bolivia (Patente
No. 6872-B) en donde se reconocieron los requisitos de patentabilidad a la luz de
documentos similares al arte previo citado para la presente solicitud. Ahora bien, a pesar
de que las concesiones en otras jurisdicciones no tienen un cardcter vinculante que
obligue a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a conceder una patente en
Colombia, es importante resaltar que los estandares de patentabilidad son semejantes a
nivel mundial y las concesiones en otros paises si dan luces e indicios de la patentabilidad

de una invencion, como sucede en el presente caso.
VI.  PETICION

1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la
Direccion de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de
patente.

2. De manera subsidiaria, y en caso de que la Direccion de Nuevas Creaciones tenga
observaciones adicionales a la patentabilidad del invento, solicito emitir un nuevo

requerimiento en el marco del Articulo 45 de la Decisién 486 de 2000.

11



CV]%)

ABO

IER
0 S

A D

ANEXOS
1. Capitulo Reivindicatorio Modificado conformado por 17 reivindicaciones.
2. Comprobante de pago de tasa de examen de patentabilidad adicional.

Sefiora Directora,

ANDRES RINCON USCATEGUI
C.C. 79.780.910 de Bogota

T.P. 114.908

COLO-21839-0841-0011-6
NBVANBV\ID-304195\WPC21839
No. M-2019-304195\NBV
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