SUFICIENCIA EN LA DIVULGACION

La descripcion debe contener la suficiente informacion técnica para que la persona
medianamente versada en la materia pueda poner en practica (o reproducir) la invencion,
y esto debe ser posible sin necesidad de realizar un esfuerzo inventivo que sea superior a
sus habilidades ordinarias. Por lo tanto, si en la descripcidon se omite informacién que es
necesaria para poner en practica la invencién y que no puede ser suplida por el
conocimiento general de la persona del oficio normalmente versada en la materia, se
considerara que la invencién no esta suficientemente descrita.

La invencidn puede estarsuficientemente descritasi se aporta:

- Un soélo ejemplo o un numero razonable de ejemplos, modos de realizacion
alternativos o variaciones que habilitan a la persona del oficio normalmente versada en la
materia para que, junto con sus conocimientos generales, pueda poner en practica la
invencidnentodael drea reivindicaday no sélo algunas especies particulares reivindicadas,
sinque requierade un esfuerzoinventivo. Ental caso, la presentacion de ejemplos relativos
a todas las especies particulares de la invencion o a cada alternativa reivindicada no sera
condicién necesaria para la suficiencia, siempre y cuando dichas especies se mencionenen
la descripcion.

Pero, lainvencién puede estarinsuficientemente descritasilas reivindicaciones abarcan un
campo extensoy el nimero de ejemplos, modos de realizacidn alternativos o variaciones
no es suficiente para cubrir el area protegida por las reivindicaciones, hasta el punto que
para la persona medianamente versadaen la materiano es posible reproducirla invencién
reivindicada; por lo cual, se considerara que soélo hay algunos modos de realizacién
suficientemente descritos. De manera que la descripcién no cumple el requisito de
suficienciay parte delas reivindicaciones notiene soporte en la descripcién.

e Quimica y farmacia

Compuestonuevo

Si una solicitud se refiere a una férmula Markush, del tipo “A-B-C-D”, el examinador podra
presentar un requerimiento, de acuerdo con el Articulo 28 de la Decisién 486, que exprese
gue la informacién de la descripcidn no es suficiente para sintetizar todos los compuestos
formados por la combinacién de las variables de la férmula y podra sugerir al solicitante
gue limite lasolicitud.

Si el objetode la solicitud es un nuevo compuesto, el solicitante tiene derecho areivindicar
las composiciones farmacéuticas caracterizadas por contener ese nuevo compuesto, pero
no esta obligado a utilizar ejemplos de cémo disefiar y preparar composiciones concretas
gue contengan el nuevo compuesto porque “lasolucién aportada por lainvencién”, es decir



el objeto de la invencidn, es “el nuevo compuesto” per se, y una persona versada en la
materia estd en capacidad de disefar y preparar composiciones concretas que contengan
el nuevo compuesto con la informacién divulgada en la solicitud y con sus conocimientos
generales. En tal caso, se considerard que la descripciéon cumple el requisito de suficiencia.
De igual manera, si el objeto de la solicitud es un nuevo compuesto, el solicitante tiene
derecho a reivindicar el proceso de sintesis o de obtencion del nuevo compuesto. En tal
caso, habra suficienciasiemprey cuando el solicitante haya descrito las etapasinvolucradas
en el proceso de sintesis.

De manera similar, para las sales, si el objeto de la solicitud es un nuevo compuesto, el
solicitante podra tambiénreivindicarlas sales del compuesto, sin necesidad de describiren

detalle el método de obtencidn de las mismas.

Esteres, éteres, N-6xidos, esteroisdmeros, profarmaco

Cuando se trate de un compuesto nuevoy se reivindique también el éster, éter, N-oxido,
esteroisémero o profarmaco del mismo, la descripcion deberd divulgar al menos una
modalidad de preparacién en cada uno de los casos.

Por otro lado, cuando el objeto de la invencidonsea un éster, éter, N-oxido, esteroisdmero
o profarmaco, la descripcidon debera divulgar el método de obtencidn en cada uno de los
casos de manera suficientemente completa para que el experto en la materia pueda
reproducirlo.

Forma polimorficay cristalinas, co-cristales, hidratos, solvatos

La descripcidon debera divulgarla forma polimdrficao cristalina, el co-cristal, el hidrato o el
solvatos de manera suficientemente completa para que el experto en la materia pueda
reproducirlo. Es decir, debe describirse al menos un modo de obtencién del polimorfo,
cristal, co-cristal, hidrato o solvato con el detalle suficiente de todos los pasos esenciales
para que el experto en la materia pueda, poniéndolos en practica, llegar al producto
reivindicado.

Proceso de fabricacidon de productos quimicos

La descripcidon debera divulgar de manera suficientemente completael proceso de sintesis
(etapas y condiciones) de un compuesto quimico para que el expertoen la materia pueda
reproducirlo

e Material biolégico

En el caso de material bioldgico, cuando la descripcién no sea suficiente, el articulo 29 de la
Decision 486 establece:



Cuando la invencion se refiera a un producto o a un procedimiento relativo a un
material bioldgico y la invencion no pueda describirse de manera que pueda ser
comprendida y ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, la
descripcion deberd complementarse con un depdsito de dicho material.

El depdsito deberd efectuarse, a mds tardar en la fecha de presentacion de la
solicitud en el Pais Miembro o, cuando fuese el caso, en la fecha de presentacion de
la solicitud cuya prioridad se invoque. Serdn vdlidos los depdsitos efectuados ante
una autoridad internacional reconocida conforme al Tratado de Budapest sobre el
Reconocimiento Internacional del Depdsito de Microorganismos a los Fines del
Procedimiento en Materia de Patentes, de 1977, o ante otra institucion reconocida
por la oficina nacional competente para estos efectos. En estos casos, la descripcion
indicard el nombrey direccion de la institucion de depdsito, la fecha del depdsito y el
numero de depdsito atribuido por tal institucion.

El depdsito del material bioldgico sdlo serd vdlido para efectos de la concesion de
una patente si se hace en condiciones que permitan a cualquier persona interesada
obtener muestras de dicho material a mds tardar a partir de la fecha del vencimiento
del plazo previsto en el articulo 40.

¢ Inteligencia artificial

Al momento de establecersi una invencidn que se relacién coninteligenciaartificial cumple
con el requisitode habersido divulgada de manerasuficiente para permitir que unapersona
versada en la materia pueda reproducir, es importante y totalmente requerido que en la
descripcidn se presente informacidn sobre la interrelacidon de los elementos esenciales que
hacen parte de la solucidon que implementala InteligenciaArtificial, tal como el hardware,
las bases de datos y los algoritmos que, gracias a sus etapas definidasy claras, pueden
definirunresultado final que estructura dicha solucién.

Generalmente, lainteligencia artificial y el aprendizaje autonomo se refieren a diferentes
modelosy algoritmos matematicos (clasificacion, clustering, redes neuronales, regresiones,
entre otros), que si se trabajan de maneraaislada constituyen conceptos oideas abstractas,
sin ninguna aplicacion particular y, por lo tanto, carentes de efecto técnico. Sin embargo,
cuando dichas técnicas matematicas se utilizan o aplican para un conjunto especifico de
datos buscando obtenerun resultado particular o cumplir con una funcidn especifica, ellas
generan el efecto técnico que permite considerar que una IIC es elegible para estudio de
patentabilidad dentrodel campo que se estd presentando.

Ahora bien, se debe tenercuidado con el avance de las invencionesenlAy evaluar qué tan
relevantes son los datos de entrenamientoy de entrada, si la invencién los contiene. En
este contexto, si dichos datos son relevantes, se debe examinar si la descripcion de la
solicitud cumple con la suficiencia y la claridad necesaria para que la invencién sea
reproducible por una persona normalmente versada en la técnica.



Asimismo, es importante tener en cuenta que los términos particulares de esa tecnologia
deben ser claros y deben entenderse perfectamente. En muchas ocasiones se utilizan
nombres particulares que generalmente define el inventor para referirse a un algoritmo o
transformaciéon realizada sobre el conjunto de datos, por ejemplo “motor de
razonamiento”. Si esto ocurre, es necesario revisar que las caracteristicas funcionales sean
completamente clarasy hayan sido definidas al momento de realizarlalectura de lamateria
reclamada.



