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P-2019/35971

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. NC2019/0008510
Solicitud de patente a nombre de ACTELION PHARMACEUTICALS LTD

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad R.P.
ACTELION PHARMACEUTICALS LTD, domiciliada en Suiza, solicitante de la patente de
la referencia, en respuesta al oficio No. 7454 notificado electronicamente el 19 de mayo
2021, relacionado con los requerimientos de fondo de la solicitud, atentamente me
permito presentar la siguiente informacion:

1. Excepcion a la patentabilidad

Indica el examinador que el objeto de las reivindicaciones 9 y 11 no es patentable de
acuerdo con el articulo 20 de la Decisidon 486, toda vez que hacen referencia al método
de administracidon de una composicidén farmacéutica en combinacién con una segunda
composicién farmacéutica para usar como un medicamento.

A fin de superar la objecion, dichas reivindicaciones no se incluyen en esta oportunidad.
2. Reivindicaciones relativas a un uso

Indica el examinador que el uso de las reivindicaciones 6,7,8,10 y 12 no es patentable,
de acuerdo con el articulo 14, teniendo en cuenta que, aunque tiene preambulo una
combinacién farmacéutica, se esta caracterizando Unicamente por su uso como un
medicamento para la prevencién o tratamiento de una enfermedad o trastorno asociado

con un sistema inmunitario activado mediado por linfocitos asi como esclerosis multiple

A fin de superar la objecion, dichas reivindicaciones no se incluyen en esta oportunidad.
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3. Modificacion a las reivindicaciones

Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decisién 486 al
solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del tramite,
presento junto con este memorial nuevo capitulo reivindicatorio, el cual consta de cinco
(5) reivindicaciones y reemplaza completamente el presentado anteriormente.
Especificamente, se han realizado las siguientes modificaciones:

3.1 No se incluyen las antiguas reivindicaciones 6 a 12.

3.2 La reivindicacion 1 se ha modificado para recitar que el primer y segundo
ingrediente activo estan comprendidos en wuna Unica composicidn
farmacéutica, o en donde el primer y segundo ingrediente activo estan
comprendidos en composiciones farmacéuticas separadas. Esta informacién
se encontraba en las antiguas reivindicaciones 4 y 5 de la presente solicitud.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplian de
ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el animo
de superar las objeciones planteadas por el examinador en su concepto técnico.

4. Pago de tasas

Considerando que el presente memorial se presenta junto con modificaciones a las
reivindicaciones se adjunta recibo por concepto de pago de tasa de modificacién a las
reivindicaciones, segun lo establecido en la Resolucion 59669 de 2020.

En relacién con el nimero de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que
no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo
capitulo reivindicatorio tiene menor nimero de reivindicaciones que el anteriormente
presentado, y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

5. Claridad del pliego reivindicatorio
El solicitante manifiesta que mediante la presentacion del nuevo capitulo reivindicatorio
quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas

reivindicaciones proporcionan claridad y concision a la invencidn descrita, a la vez que
cuentan con el debido sustento en la descripcidn de la solicitud.
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Con respecto a las objeciones del Examinador, se desea enfatizar en lo siguiente:

5.1. El término "combinacion" es relativo, por lo cual, esta forma de reivindicar
podria incluso abarcar un método de tratamiento. Se solicita aclaracion sobre
el tipo de producto que se desea proteger si la combinacion hace referencia
a un kit o a una composicion.

Como se indicé anteriormente, la reivindicacion 1 se ha modificado para
especificar que el primer y segundo ingredientes activos de la combinacién
farmacéutica estan comprendidos en una Unica composicién farmacéutica o
en composiciones farmacéuticas separadas. Por lo tanto, las reivindicaciones
se han modificado para que se relacionen claramente con un producto, es
decir, una o mas composiciones farmacéuticas. En vista de estas

modificaciones, las reivindicaciones claramente no se relacionan con los
métodos de tratamiento.

5.2. Las reivindicaciones 6,7,8,10 y 12 indican el uso que puede darse al producto
reivindicado, el cual no es una caracteristica técnica que defina a la invencion.

La reivindicacion 1 no se incluye en esta oportunidad. Por su parte, la antigua
reivindicacion 19 (nueva reivindicacién 5) ha sido modificada en su literal b)
para recitar “secar las capsulas a una temperatura de secado a la que dichas
capsulas estdn expuestas, y la temperatura de secado incrementa con el
tiempo, al tiempo que garantiza que la temperatura de secado se mantiene
por debajo de una temperatura de fusiéon de una cubierta de capsula”.

5.3. El capitulo reivindicatorio contiene un excesivo numero de reivindicaciones
independientes que repiten materia, en consecuencia, presentan el mismo

alcance.

Siguiendo las amables recomendaciones del examinador, se ha eliminado el
término “blandas”.
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6. Descripcion

6.1. El Examinador establece que el término “mutatis mutandis” esta en un idioma
diferente al espafiol, se sugiere colocar la definicion en espafiol, si el
solicitante asi lo desea.

A este respecto, se llama la atencién del examinador en que el término “mutatis
mutandis” es una frase en latin medieval que significa "con cosas cambiadas que
deberian cambiarse" o "habiendo cambiado lo que necesita cambiarse" o "una vez que
se hayan realizado los cambios necesarios.

De acuerdo con el documento “Ortografia de la lengua espainola” (Madrid: Espasa Calpe.
pp. 610-612. ISBN 978-6-070-70653-0), cuando se utilizan en textos escritos en
espafol, lo mas apropiado, de acuerdo con el uso de culto mayoritario, es que las frases
latinas reciban el mismo tratamiento que los demas idiomas (ver § 2.1.2) y, por tanto,
estar escrito en cursiva (o entre comillas) y sin acentos graficos, ya que estos no existen
en la escritura latina.

En vista de lo anterior, se mantiene el termino “mutatis mutandis” en la descripcion,
pero en cursiva y entre comillas.

6.2. Se solicita definir la marca “Tween® 80" (Pag. 24-25).

En cuanto al uso del término “Tween® 80se ha reemplazado por el término “polisorbato
80". Polisorbato 80 es un nombre estandar no registrado para este compuesto.

6. Determinacion del estado de la técnica

Indica el examinador que la fecha para determinar el estado de la técnica es el 14 de
marzo de 2017, que corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de prioridad.
Sin embargo, consultadas las fuentes de informacién con las que se cuenta hasta la
fecha, no se encontraron documentos que anticipen el objeto de la solicitud tal y como
se encuentra reivindicado.
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7. Conclusion

Con los argumentos presentados puede concluirse que:

i) La presente solicitud es clara, concisa y estd debidamente soportada en la
descripcion, cumpliendo con los requerimientos del Articulo 30 de la Decisién
486; vy

i) Las reivindicaciones actuales son patentables ya que no hay documentos del
arte previo que afecten la solicitud.

Por tanto, atentamente me permito solicitar a ese Despacho otorgar el privilegio de
patente solicitado a la solicitud en estudio, toda vez que cumple a cabalidad con los
requerimientos de la Decisién 486/00.

En consecuencia, solicitamos a ese Despacho pronunciarse en relacidon con todos los
argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicacion al principio del
debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucién Nacional.

8. Anexos

- Nuevo capitulo reivindicatorio conformado por cinco (5) reivindicaciones.
- Descripciéon modificada.
- Comprobante de pago por concepto de la tasa de modificacion.

Sefiora Directora,

{
N\

OLINA DAZA ALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co
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