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Re: Expediente No. PCT/ 11 — 181.661
Fase Nacional de Solicitud de patente PCT
“FORMULACIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL
DOLOR TISULAR PROFUNDO” ,
JOHN CHARLES MAYO, GEORGE LANGTON ILIFFE,
. ULRICH VIERI Y MATTHIAS ROTHER.
RECURSO DE REPOSICION

Actuando en mi calidad de apoderado de los sefiores JOHN CHARLES MAYO, GEORGE
LANGTON ILIFFE, ULRICH VIERI y MATTHIAS ROTHER, por medio del presente escrito
me permito manifestarie que, obrando dentro del término legal, interpongo RECURSO DE
REPOSICION ante el Superintendente de Industria y Comercio, contra la Resolucion No.
86106 del 26 de Diciembre de 2013, proferida por esa Dependencia dentro del Expediente
de la referencia y por medio de la cual, Negé la Patente de Invencién denominada
“FORMULACIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR TISULAR PROFUNDO”.

OBJETO DE ESTE RECURSO

1- Que se REVOQUE el Articulo Primero de la Resolucion No. 86106 del 26 de
Diciembre de 2013, por medio del cual, se Niega la Patente de invencion denominada
“FORMULACIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR TISULAR PROFUNDO”.

2.- Que en su reemplazo se dicte la Resolucion que CONCEDA la Patente de Invencion
denominada “FORMULACIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR TISULAR
PROFUNDO?” a favor de JOHN CHARLES MAYO, GEORGE LANGTON ILIFFE, ULRICH
VIERI y MATTHIAS ROTHER

Este recurso se fundamenta en los siguientes:

HECHOS

PRIMERQ: El 30 de Diciembre de 2012, se presentd solicitud de fase nacional de la
Patente de Invencion titulada “FORMULACIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL
DOLOR TISULAR PROFUNDO” a nombre de los sefiores JOHN CHARLES MAYO,
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““requerimiento a la solicitud de la referencia en donde se solicita se allegue el poder y

pago de reivindicaciones adicionales.

TERCERO: El 19 de Junio de 2012, dentro del término legal, mi poderdante dio respuesta

a los requerimientos formulados.

CUARTO: El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial
No. 648 de 16 de Julio de 2012, y no se presentaron aposiciones a la solicitud.

QUINTO: Mediante oficio No. 10377 del 13 de Junio de 2013, se realiz6 un requerimiento
a la solicitud en aplicacién del articulo 45 de la Decision 486 de la Comunidad Andina de

Naciones.

SEXTO: E! 28 de Octubre de 2013, dentro del término legal, mi poderdante dio respuesta
al requerimiento formulado, y presenté nuevas reivindicaciones.

SEPTIMO: Que mediante Resolucion No. 86106 de 26 de Diciembre de 2013 el
Superintendente de Industria y Comercio Neg6 la Patente de Invencion denominada
“FORMULACIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR TISULAR PROFUNDO".

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

PRIMEROQ: Considera el Superintendente dentro de la Resolucion No. 86106 de 26 de
Diciembre de 2013 que la solicitud de patente de invencién incumple con el requisito de
novedad, por lo cual, no puede ser concedida. Adicionalmente, considera:

*(...) Et documento D2 denominado por error tipografico en el examen de fondo mediante
Oficio no. 10377 como US5853753 pero cuyo contenido técnico corresponde al
documento WO0012060 de 9 de marzo de 2000, divulga una composicion que comprende
agentes penetrantes formados por moléculas simples o arreglos de las mismas capaces de
penetrar los poros de una barrera y de trasportar un agente a través de dichos poros
dirigido por cargas o corriente eléctrica (Pag. 1, lineas 7-18). Dichos agregados
corresponden a vesiculas conformadas por un lipido aniénico como fosfatidilglicerol y un
detergente no i6nico como Tween 80, el cual incrementa la felixibilidad de la bicapa
lipidica, donde la concentracion de lipidos esta entre 0.5 y 5% p/p (P4g. 24, lineas 19-28).
Especificamente, el documento divuiga en los ejemplos 1 y 2 vesiculas altamente
deformables no carg/adas que comprenden: 274 mg fosfatidilcolina, 226 mg de Tween 80,
0,1 mol% de la sonda fluorescente DPH (relativo a la fosfatidilcolina) Y 99mL de buffer
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fosfato 10mM pH 7; estas vesiculas fueron sometidas a una corriente eléctrica de 1.2mAy

se evaluo el flujo del DPH a través de una membrana, estableciendo que las vesiculas
cargadas presentan un fiujo mayor a través de la barrera respecto de las vesiculas no
cargadas (P&g. 26, linea 22 a Pég. 28, linea 15)

4l.) De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales de la formulacién
:vesicular de la reivindicacion 1 habian sido divulgadas previamente en el documento D1,

"’ por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 5 no mencionan alguna caracteristica
que haga nueva la formulacion vesicular de la reivindicacién 1, por lo tanto, tampoco
cumplen con lo establecido en el mencionado articulo 16 de la Decision 486.

(...) Asimismo, se recuerda a la solicitante que tal y como esta contemplado en el articulo
14 de la Decisi6én 486, los usos no son susceptibles de proteccién, se protegen los
productos o procedimiento, donde el producto este correctamente definido por su
conformacién o su composicion. Por tanto, e objeto susceptible de proteccion en la
presente solicitud corresponde a la formulacién vesicular caracterizada por los elementos
que incorpora (lipidos, surfactantes y excipientes) y las proporciones de los mismo, mas no
por un uso especifico. En este orden, los documentos D1 y D2 de forma individual revelan
las caracteristicas esenciales de la formulacion vesicular, esto es, vesiculas formadas por
uno o mas agentes surfactantes en un portador farmacéuticamente aceptable, donde la
relacién molar fosfolipidos: surfactante es 1:3 a 30:1 preferiblemente 1:1 a 5:1 sin la

incorporacion de un agente activo (...)"

SEGUNDO: De acuerdo con lo anterior, considera el Despacho que la presente solicitud
de Patente de invencion carece de novedad conforme lo establecido en el articulo 16 de

la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones el cual establece:

"Articulo 16.- Una invencion se considerard nueva cuando no estd comprendida en el
estado de la técnica.

El estado de la técnica comprendera todo o que haya sido accesible al publico por una
descripcién escrita u oral, utilizacién, comercializacién o cualquier otro medio antes de la
fecha de presentacion de ia solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida

¢y

TERCERO: Mis representados me han dado precisas instrucciones de presentar un
nuevo capitulo de reivindicaciones. En consecuencia, acompano al presente escrito las
reivindicaciones 1 a 4, junto con el comprobante de pago por la modificacién/correccién a
la solicitud en tramite relacionada con el capitulo reivindicatorio.

G
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Consideramos que con las correcciones efectuadas, el capitulo de reivindicaciones que

ac \aﬁa resuelve las objeciones a la falta de novedad planteadas por el Examinador,

intervalos particulares en porcentaje de los componentes individuales convierten a la
formulacién misma en novedosa con respecto a las reveladas en los antecedentes del

estado de la técnica.

D1 discute una proporcion de 5.5:1 a 1:500. Aunque esto se traslapa muy ligeramente con
la proporcion de la presente invencion, el intervalo mismo no se revela. Tampoco revela
D1 la presencia o las cantidades de un antimicrobiano, un antioxidante, un emoliente o un

quelante.

El Documento D2 no hace mencién explicita de una proporcion. Sin embargo, cuando se
miran los ejemplos, se puede ver que la proporcién de fosfolipidos a surfactantes es
cercana a 1:1 (274 mg a 226 mg) y por ende la proporcién de fosfolipidos a surfactante no
cae dentro de lo que reivindica la pfesente solicitud.

Ninguno de los antecedentes revela que la formulacién contiene hasta 1% de un
antimicrobiano, hasta 1% de un antioxidante, hasta 5% de un emoliente, hasta 5% de

etanol y hasta 2,5% de un quelante.

La base para estas modificaciones se puede encontrar en la pagina 35, tabla 8, de la
solicitud tal como fue presentada originalmente. La base para la proporcion se puede
encontrar en el paragrafo 62, la base para la cantidad de surfactante se puede encontrar
en el paragrafo 60, y la base para la cantidad de lipido se puede encontrar en el paragrafo
56.

Asi las cosas, el objeto de las reivindicaciones que ahora adjuntamos es novedoso con
respecto a los documentos D1 y D2 como fueron citados por el Examinador.

QUINTOQ: Adicionalmente, D1 tiene que ver con la administraciéon de agentes como
antidiuréticos, en particular insulina, usando formulaciones de liposomas.

El Examinador ha mencionado ejemplos que no incluyen un agente activo. Sin embargo,
de la lectura de este documento la persona medianamente versada entenderia que el
ejemplo que no incluye un agente activo farmacéutico simplemente muestra cémo se
determiné la proporcion de lipido a surfactante. Los ejemplos que no incluyen un agente
farmacéuticamente aceptable tienen por objeto determinar la proporcion ideal y el tipo de
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fosfolipidos a surfactantes con el fin de que se pueda introducir entonces un agente activo
AN

?,puedan ser Utiles para el tratamiento de una enfermedad. Ademas, el documento D1

vesiculas que no contienen un agente activo. Por tal razon, la persona medianamente

ﬁace ninguna sugerencia sobre el tratamiento de la osteoartritis con el uso de
versada no llegaria a la presente invencién partiendo desde D1.

El Documento D2 guarda relacién con la administracion de vesiculas a través de barreras
usando una corriente eléctrica. Las vesiculas de la presente invencion no solo tienen una
proporcion molar diferente de fosfolipido y surfactante, asi como componentes adicionales
a los revelados en D2, sino que no recurren a la corriente eléctrica para ser transportados
a través de las barreras, como la piel. Por consiguiente, no hay absolutamente nada en
D2 que sugiera que se podria hacer que las formulaciones en vesiculas de la presente
invencion llevaran a cabo el propésito inventivo. No hay absolutamente nada en D2 que
sugiera que las vesiculas pueden ser Utiles para tratar la osteoartritis.

El Solicitante entiende que reivindicaciones de uso no son admisibles para la ley de
patentes de Colombia; sin embargo, es el efecto sorprendente de las vesiculas de la
invencién el que hace que las vesiculas sean novedosas con respecto al estado de la

técnica.

Aun si no se tuviera en cuenta la ventaja sorprendente de las vesiculas de la invencion,
no hay nada en el estado de la técnica que sugiera que las proporciones particulares de
surfactantes a fosfolipidos junto con las cantidades de los componentes adicionales

pudieran ser de utilidad.

Por lo anterior, considera mi poderdante que con las aclaraciones realizadas, se
encuentra acreditado, que la solicitud de patente de la referencia, es novedosa frente a
las anterioridades citadas por el Despacho. En consecuencia, consideramos que la
solicitud de la referencia cumple con las exigencias legales para ser concedida.

SEXTO: De acuerdo con lo anterior, solicito la concesion de la Patente de Invencion
titulada “FORMULACIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR TISULAR
PROFUNDO"”, a nombre de los sefiores JOHN CHARLES MAYO, GEORGE LANGTON
ILIFFE, ULRICH VIERI Y MATTHIAS ROTHER

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO
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V. ANEXOS

Con el recurso de adjunta la siguiente documentacion:
1. Nuevo Capitulo Reivindicatorio.
2. Comprobante de pago por la modificacién/correccion, a solicitud en tramite

relacionada con el capitulo reivindicatorio Recibo No. \ H | C( 3 \

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogado
ubicada en la Carrera 13 No. 37-43.Piso 12 en Bogota, D.C.

De Ustedes atentamente,

Luis-Felipe-€astillo lo Gibsone
C.C. 79.397.879 de Bogota

TP. 68995 del CSJ
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Reivindicaciones

Una formulacién vesicular que consta esencialmente de uno o mas fosfolipidos y uno
0 mas surfactantes no iénicos en un vehiculo farmacéuticamente aceptable, que se
caracteriza porque la proporcién molar de fosfolipido a surfactante es de 5:1 a 10:1y
que se caracteriza porque la formulacion contiene de 4% a 7% de lipidos, de 0,2% a
4% de surfactante, hasta 1% de un antimicrobiano, hasta 1% de un antioxidante, hasta
5% de un emoliente, hasta 5% de etanol y hasta 2,5% de un quelante.

Una formulacién vesicular de acuerdo con la reivindicacion 1, la cual comprende

fosfatidiicolina.

Una formulacion vesicular de acuerdo con la reivindicacion 1 o la reivindicacion 2, que
se caracteriza porque la formulacion comprende uno o mas surfactantes no iénicos
seleccionados de entre sorbitanes de polioxietileno, estearatos de polihidroxietileno y

lauriléteres de polihidroxietileno.

Una formulacién vesicular de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3,
que se caracteriza porque la mencionada formulacion ademas incluye uno o mas
amortiguadores, humectantes, lubricantes, preservativos, microbicidas, cosolventes o

espesantes.
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