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I. RECURSO ViA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, en mi condicion de apoderada de la sociedad
BRITISH COLUMBIA CANCER AGENCY BRANCH y THE UNIVERSITY OF BRITISH
COLUMBIA solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente
manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolucién No. 38991 del 24 de
Junio de 2014, interpongo en su contra el recurso de REPOSICION, para que sea
revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de invencién para Ia
reivindicaciéon 11 de “COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE COMPRENDEN
DERIVADOS DE ETER DIGLICIDICO” a favor de BRITISH COLUMBIA CANCER
AGENCY BRANCH y THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA.

Il. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La Resolucién No. 38991 del 24 de Junio de 2014, con fecha de publicacién listado
el 1 de Julio de 2014, fecha de vencimiento 1 de Agosto de 2014, y fecha del término
legal el 11 de Agosto de 2014.

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”
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lil. LA DECISION RECURRIDA

3.1 Mediante la Resolucion objeto de la presente impugnacién, el Superintendente de
Industria y Comercio decidio:

3.1.1. “ARTICULO PRIMERO: Otorgar patente de invencién a la solicitud que entré en face
nacional en virtud del Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes (PCT), para la
creacién titulada “COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE COMPRENDEN
DERIVADOS DE ETER DIGLICIDICO".

3.1.2. “ARTICULO SEGUNDO: Denegar la patente de invenciéon solicitada para la
reivindicacién 11, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de
la presente resolucién”

3.2  En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:

3.2.1 Las caracteristicas esenciales de la invencién de la reivindicacién 11 habia sido
derivada de manera evidente previamente en el documento D3, el cual da a
conocer una composicion farmacéutica que comprende un compuesto que tiene
una estructura de férmula (1).

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuacion, solicito atentamente
a su Despacho lo siguiente:

1. Revocar el articulo segundo de la resolucién No. 38991 del 24 de Junio de 2014,
con el cual se denegé la reivindicaciéon 11 de la presente solicitud.

2. Conceder el privilegio de patente de invencion para la reivindicacion 11 de
“COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE COMPRENDEN DERIVADOS DE ETER
DIGLICIDICO” a favor de BRITISH COLUMBIA CANCER AGENCY BRANCH y THE
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA. '

V. MODIFICACION DE UNA SOLICITUD EN TRAMITE

En virtud del Articulo 34 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, donde se establece que la modificacion de una solicitud es posible en cualquier



momento del tramite mientras no implique una ampliacion de la solicitud inicial, me
permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 11 reivindicaciones.

A este respecto, amablemente ponemos de presente que la Unica reivindicacién
modificada fue la correspondiente a la 11, en donde se limitd la definicidon del radical R®,
eliminando H, un alquilo C4-C, sustituido o insustituido, ramificado o no ramificado, o. Asi,
las cosas, la reivindicaciones 1 a 10 que han sido concedidas no han sido modificadas de
ninguna manera. Por lo tanto, la decision del ARTICULO PRIMERO de la resolucién No.
38991 debe ser mantenida.

Por lo tanto, los argumentos esgrimidos a continuacidén con respecto a la
patentabilidad de la reivindicacion 11 de la invencién, en los términos del capitulo
reivindicatorio modificado, resultan plenamente predicables de la reivindicaciéon 11 sobre
la cual la patente fue negada. En efecto, la no ampliacién de la materia en el nuevo pliego
es evidencia suficiente de que el presente recurso controvierte el analisis de
patentabilidad efectuado por su Despacho, de tal manera que el presente recurso cumple
con los requisitos de ley para su aceptacion y tramite.

Vi. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la
Resolucién objeto del presente recurso, toda vez que la presente solicitud si cumple con
los requerimientos de novedad y nivel inventivo exigidos en la Decisién 486, como se
demostrara a continuacion:

6.1 La presente solicitud si tiene nivel inventivo

A pesar de lo anterior y con el fin de demostrar que la reivindicaciones 11 de la
presente solicitud asi como las reivindicaciones 1 a 10, cumple no soélo con el
requerimiento de novedad sino también con el requerimiento de nivel inventivo, se pone
de presente lo siguiente:

El articulo 18 de la Decisidn 486 sefiala lo siguiente:

“Articulo 18.- Se considerard que una invencion tiene nivel inventivo, si para una

persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa



invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del

estado de la técnica.”

Consecuentemente, una invencién se considerara inventiva si la misma no hubiese
resultado obvia a partir del arte previo, para una persona del oficio normalmente versada
en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluacion debe
colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema
técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseia la literatura y el conocimiento
disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al andlisis del
nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una
combinacién de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si
una persona medianamente versada en la materia encuentra ensefianzas o sugerencias
claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de
manera obvia a la invencion reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora
sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de
nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnoldgico en la regla técnica.

Respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha
expuesto en la Interpretaciéon Prejudicial del proceso 13-IP-2010:

‘En este orden de ideas, se puede concluir que una invenciéon goza de nivel
inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se
necesita algo mas que la simple aplicacion de los _conocimientos técnicos en la
materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica
el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado’.

[sefalado fuera del texto]

Por lo anterior, se entiende que para que una persona medianamente versada en
la materia pudiera derivar de manera obvia una invencion, requeriria simplemente aplicar
sus conocimientos técnicos. En contraste, todo aquello que va mas alla de la simple
aplicacién de los conocimientos técnicos y que no ha sido revelado en el estado de la
técnica, debe ser considerado inventivo.

A este respecto, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el
analisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos



atentamente la reconsideracién de las razones por las cuales se decidié negar la patente,
con base en la siguiente informacién:

El Examinador ha negado la reivindicacion 11 como obvia a la vista del
documento D3. En este sentido, respetuosamente sefialamos que la posicion del sefior
Examinador con respecto a las estructuras en D3 es incorrecta, ya que el género de D3
requiere un atomo “"puente” ("X") que no puede ser de carbono, mientras que el atomo
“puente” en la estructura genérica de la reivindicacion 11 debe ser carbono. Asi, el
Examinador parece haber tratado de invertir los géneros mas amplios de D3 para "hacerlo
coincidir" con la estructura genérica de la reivindicacion 11, pero al hacerlo, perdi6 la pista
de la asignacién de variables, y por lo tanto, su conclusiéon de que las dos estructuras
estan sustancialmente relacionadas es incorrecta. No obstante, puesto que la presente
negacioén es una negacién de tipo obviedad, indicamos que ciertas modificaciones de la
reivindicacién 11 serian Utiles para diferenciar firmemente los compuestos de D3 y los de
la presente reivindicacion 11.

Asi las cosas, es importante poner de presente que el documento D3 no da a
conocer ningin compuesto de tipo bisfenol. De acuerdo con ello, la nueva reivindicacion
11 requiere un nucleo de bisfenol. Ademas, indicamos que los compuestos de D3 parecen
ser aglutinantes del dominio de unién al ligando del receptor de andrégenos (AR-LBD),
mientras que los compuestos reivindicados son aglutinantes del dominio N-terminal del
receptor de andrégenos (aglutinantes AR-NTD). Por lo tanto, la discrepancia entre la
estructura de D3 y la estructura de la reivindicacion 11 modificada, junto con sus sitios de
unién diferentes, debe proporcionar una base adecuada para la diferenciacion de los
compuestos de D3 de los de la reivindicacion 11.

En consecuencia de lo anterior, la reivindicacion 11 de la invencion de la presente
solicitud tiene nivel inventivo en vista del documento D3 del estado de la técnica citado
por el Examinador.

Conclusion

El documento D3 no resulta anterioridad valida capaz de afectar el nivel inventivo
de la invencion de la presente solicitud.



Por todo lo anterior, consideramos que la presente solicitud cumple a cabalidad
con los requerimientos de patentabilidad exigidos por la legislacion actual, por lo que
atentamente solicitamos en consideracion lo siguiente:

VII. PETICION
Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

7.1 Que al considerar las razones precedentes se revoque parcialmente la decision
contenida en la Resolucion No. 38991 del 24 de Junio de 2014, en cuanto resuelve negar
el privilegio de patente de invencion de la reivindicacion 11 en su ARTICULO SEGUNDO.

7.2. Que se acepte el nuevo pliego reivindicatorio presentado con este escrito,
conformado por 11 reivindicaciones.

7.3. Que se otorgue el privilegio de patente de invencién para la reivindicacién 11 ademas
de la reivindicaciones 1 a 10 concedidas en el ARTICULO PRIMERO para la invencion:
“COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE COMPRENDEN DERIVADOS DE ETER
DIGLICIDICO” a favor de BRITISH COLUMBIA CANCER AGENCY BRANCH y THE
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA.

VIIl. NOMBRE Y DIRECCION

El nombre y la direccion del solicitante recurrente son los siguientes:

BRITISH COLUMBIA CANCER AGENCY BRANCH
675 West 10th Avenue,

Vancouver, British Columbia V5Z 113,

Canada

THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA

University Industry Liaison Office # 103-6190 Agronomy Road,
Vancouver, British Columbia V6T 1Z3,

Canada
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IX. ANEXOS

e Formulario de modificaciones en solicitud pendiente

e Recibo por concepto de presentacion de modificaciones a las reivindicaciones por
valor de $ 128.000 |

¢ Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 11 reivindicaciones

X. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su
Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 42. No. 72-35, piso 4°, de esta
ciudad de Bogota, D.C.

Sefor Superintendente,

(
D )
1.UZ CLEMENCIA DE PZ:\EZ

T.P.A. No. 23.555

C.C. No. 35.456.344 de Usaquén

COLO-18037-0841-002-1
SGD\SGD\ID-269989\WPC18037
No. M-2014-269989\SGD
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Espacio reservado para el adhesivo de radicacion

(mt

Industria v Comercio
SUPERINTENDENCIA

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificacion del Tramite
l:l Error material E Modificaciéon a una Solicitud en tramite
EI Patente de Invencion
D Patente de Modelo de Utilidad
D Registro de Disefio Industrial

D Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural D Persona Juridica g

BRITISH COLUMBIA CANCER AGENCY BRANCH y THE UNIVERSITY OF BRITISH
COLUMBIA

Nombre o denominacion / Nombre o razon social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro D Pequefia D Mediana E] Otra D
Documento de identificacién: DC.C. D C.E D NIT D Otro Numero
Nacionalidad/Pais de cqnstitucién Direccién y domicilio del titular ] Ciudad
Canada 675 West 10th Avenue, Vancouver, British Columbia Vancouver
V5Z 1.3, Canada
y y y
Canada University Industry Liaison Office #103 - 6190 Vancouver
Agronomy Road, Vancouver, British Columbia V6T
1Z3, Canada
Respectivamente Respectivamente Respectivamente
Direccién electrénica No. Fax ’ Nuamero telefénico
clientes@cavelier.com 2118650 . 347 36 11

D Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a
través de la direccién de correo electrénico

PI02-F17 vr1 (2012-04-19)
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3. Datos del apoderado:
Apellidos y Nombre Documento de identificacion Tarjeta profesional
De Paez Luz Clemencia C.C. 35.456.344 T.P.A. 23.555
Direccién y domicilio Ciudad
Carrera 42 No. 72 -35 Bogota
Direccion electrénica No. Fax Nimero telefénico
cavelier@cavelier.com 21186 50 , 347 36 11
En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sirvase
indicar el nimero de su radicacion o protocolo de poder general

4.  Datos del tramite

~Correccion:

' 'Expediente No 11.011.677

- Aparece

2:Debe ser.

Modificacion:.

indicaciones y pldo respetuosamente
que ‘el examen de patentabllldadfsea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.
Respetuosamente manifiesto que%a, pesar ‘eliminar. materia. del pliego reivindicatorio originalmente
presentado mi. representada no renuncia a la proteccion. que,pueda obtener sobre dlcha materia y se
erva el derecho de pre ue la contenga durante el trémlte de la
b'reSente solicitud, beneficia mdalmente reivindicada.

5. Anexos

@ Comprobante de pago de la tasa para la presentacién de la correccién y/o modificacién por $128.000.
D Comprobante de pago por ------ reivindicaciones adicionales a la décima por $--------- .

EI Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

PI02-F17 vrl (2012-04-19)

4
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6. Firma

Nombre y apellidos -

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
Lo : ' »

Firma. . .

@ GbREs

C.C. 36.456 344 DE Usaquen _

‘, Tyyévy'jgatajP’ryc'S'fetsiogalE?>3k

555

SGD/SDC/WPC18037/ID-269966

PI02-F17 vr1 (2012-04-19)

10



REIVINDICACIONES

1. Un compuesto que tiene una estructura de Férmula il

L—J L'—1J I

en donde

cada, J, J', J"y J" es independientemente H;

cadal,L'yL"es indepehdientemente O;

cada Q, Q'y Q" es independientemente O;

cada Z, Z'y Z" es independientemente CH,;

R!, R? R"y R? son cada uno independientemente un alquilo C4-C1o
no-sustituido, ramificado o no ramificado;

X es CH,0G, CH,OGOG', CHyl, CH,Br o CHF;

X' es CHyF, CH.CI, CH.Br, CHj,l, CHyF, CHxOJ", CH;0G,
CH,OGOG', o

X" es CH0G; y

cada G, G' y G" es independientemente un alquilo C4-C4o ramificado
o no ramificado, no-sustituido, saturado;

en donde G, cuando esta presente, no es —(CH),CHs, 0 -(CH2)3CHs,
y en donde GOG', cuando estd presente, no es —(CH;),-O-CH3, -(CH3),-O-
CH,CHs, 0 —(CH,),-O-(CH;)3CHs.

2.  El compuesto de la reivindicacion 1 en donde cada R', R", R? y R?
es CHs.
3. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2 en donde X

es CHal, CH,Br, CHzF, CH,OCHj3;, o CH2O(isopropilo).



4, El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1, 2 o 3, en
donde X' es CH,F, CH,CI, CH.Br, CHal, CH,OG o CH,OGOG'.

5. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, 3 0 4 en
donde X' es CH3l, CH,Br, CH,F,_CH,CI, CH,OCHas,0 CH,O(isopropilo).

6. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1, 2 o 3 en donde
X" es CH,CI, CH,OH, CH,OCH3;, o CH2O(isopropilo).

7. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1, 2 o 3 en donde
X" es CH,OCH3 y X es CH,OCHGs.

8. El compuesto de la reivindicacion 1 en donde el compuesto se

selecciona de uno o mas de los siguientes:

Me, Me Me. Me
Y II II 0 Me (o l l ~0
Me OH )\ OH
O Me 0
OH OH .

? o}
Me - Me -

’ 1

Me. Me OQ\/O
Me Me
SRS -
Me (0] (0]
/k OH O
Me Oﬁ) K[ on
oH cl . O\)\/OMe MeO\)\/O .
M
Me, Me
? Q
o o OH OH
r OH
OH K[
OH 1. I I

1 1

I



Br Br

OH OH OCH OH
R R s S
Br

OH



OH

R
CH
“
OH

OH

OH

OH

Br

F

Br
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Me  Me

Jeasl
Lo O

OH Br

9. Un compuesto que se selecciona de uno o mas de los siguientes:

Espel
T “Ei e

OH Cl

10. Una composicion farmacéutica que comprende un compuesto de
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 0 9 y un

excipiente farmacéuticamente aceptable.

11.  Una composicién farmacéutica que comprende un compuesto que
tiene una estructura de Férmula I:

Rl-2
Z/Z%R3
Q)l\z,/z
X
L—IJ l
en donde

JesH;
Les O;
X es CHyF, CH,CI, CH,Br, CHzl, CH,0OG o CH,OGOG';
Qes O;
Z es CH;

R'y R? son cada uno independientemente un alquilo C4-C+q no-
sustituido, ramificado o no ramificado;



cada G G'y G" es independientemente un alquilo C4-C4o ramificado o

no ramificado, no-sustituido, saturado;

R3es
Zv/ AN
P
A
Q- ~z”
X'
Lv_Jv .
J' es H;
L'es O;
Z'es CH:
Q'es O;
X"es CH5F, CH,CI, CH,Br, CH»l, CH,OJ", CH,OG, CH,O0GOG', o
R R?
ZH/Z“\ Zn%zn

/“\ ' nl
Qu Z"’/Z' Z \Z")\Q"
X ﬁ) g{

=]

R" y R* son cada uno independientemente un alquilo C4-C1o no-
sustituido, ramificado o no ramificado;

cada J"y J" es independientemente H;

L"es O;

Z" es CH;

Q"es O;y

X" es CH,0G;

en donde G, cuando esta presente, no es —(CH2),CHj3, 0 <(CH;);CHs,
y en donde GOG', cuando esta presente, no es —(CH;)2-O-CHj3, -(CH2)2-O-
CH,CHj3, 0 =(CH3)2-O-(CHy)3CHs;

y un excipiente farmacéuticamente aceptable.

SGD\SGDMD-269982\WPC18037
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