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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
L. S. D.

Re: Expediente No. 12-177.686
Solicitud de patente a nombre de GW PHARMA LIMITED Y

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LIMITED

Yo, SILVANA MARIA 1LOPEZ DIA7Z, identficada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada sustituta de
acuerdo con la sustitucién presentada el 21 de agosto de 2013 de las sociedades GW
PHARMA LIMITED y OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LIMITED,
domiciliadas en Reino Unido y Japén, respectivamente, solicitantes de la patente de la
referencia, interpongo recurso de reposicidn contra la resolucién No. 76459 emitida el 16 de
diciembte de 2014 pot el Superintendente de Industtia y Comercio, por medio de la
cual se niega el privilegio de patente de invencién para la solicitud contenida en el
expediente de la referencia.

Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decisién 486 al
solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquicr momento del tramite,
presento junto con este memorial un nuevo capitulo reivindicatorio, el cual consta de
una reivindicacién y reemplaza completamente el capitulo presentado anteriormente.

Asi las cosas, cabe aclarar que el nuevo capitulo reivindicatorio que consta de una
reivindicacién y la materia alli contenida cortesponde a la misma materia de las
reivindicaciones allegadas con la solicitud original el 9 de octubre de 2012, las cuales
fueron modificadas en respuesta al oficio No. 250 notificado por fijacién en lista el 21
de eneto de 2014, con la diferencia que elimina la expresion “para use en el iratamiento de
un glioma” en la reivindicacién 1 y las antiguas reivindicaciones 2 2 4.

Conforme a lo antetior, es claro que las modificaciones realizadas al capitulo
reivindicatotio no amplian de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud
y se realizaron con el 4nimo de superar las objeciones de materia no patentable y
novedad planteadas pot el examinador en la resolucion.

Atentamente nos permitimos decir que se adjunta recibo por tasa de modificacién y no
por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capitulo reivindicatorio cuenta
con menot nimero de cliusulas que el originalmente ptresentado, y es en esencia el
mismo objeto pero limitado.



Clarke, Modet & C°

COLOMBIA

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

1.1 Materia contenida es clara y cotresponde a una invencion

El examinador ha indicado en la resolucién impugnada que las antiguas reivindicaciones
3y 4 carecen de claridad por no definit las cantidades especificas de cada uno de los
fitocabanoides que catactetizan la composicién reclamada.

Adicionalmente, indica que las antiguas reivindicaciones 2 a 4 hacen refetencia a
materia objeto no patentable segtn la legislacién colombiana de patentes.

A este respecto, se indica al examinador que las antiguas reivindicaciones 2 a 4 han sido
eliminadas del presente capitulo reivindicatotio con el fin de centrar la invencién en la
materia objeto de la cual se desea obtener proteccién y eliminar materia que haga
referencia a métodos de tratamiento o usos, que cotresponden a matetia objeto no
patentable en Colombia.

De esta forma, la nueva reivindicacion 1 describe una composicién farmacéutica que
comprende “una combinacion de fitocanabinoidestetrabidrocanabinol (THC) y canabidiol (CBD)
Junto con temogolamidd”’, en la cual se especifican los componentes que hacen parte de la
composicion.

De esta forma, el nuevo capitulo reivindicatorio que contiene una reivindicacion se
ajusta a los lineamientos descritos en los articulos 20y 30 de la Decision 486 /00.

1.2 Laindebida interpretacién del articulo 16 de la Decision 486/00.

Es deseo del solicitante presentar argumentos contra las declaraciones de esa
Superintendencia indicando como ptimera medida que el examinador no realizé una
adecuada interpretacién del articulo 16 de la Decision 486/00 y parte de premisas
erradas, en cuanto a la supuesta falta de novedad de la materia objeto de la presente
invencién, y realiza un equivocado andlisis de los requisitos en cuestién, para finalmente
negar sin justificacidn la patente para la solicitud en comento.

El examinador argumenta en la resolucién No. 76459 emitida el 16 de diciembre de
2014 la falta de novedad de la reivindicacién 1 a la luz de las ensefianzas técnicas

desctitas en el documento GB2460672 (D1).

En este sentido, volvemos sobre el particular de que el articulo 16 de la Decision
486/00 determina que “Una invencion es_nueva cuando no_estd comprendida en el estado de la
téenica. El estado de la técnica comprenderd todo lo que haya sido accesible al pablico, por una
descripeion escrita u oral, por una utilizacion o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de
la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocidd”. (El subrayado es nuestro).

De lo anterior, es claro que para determinar si una invencion es novedosa o no, el
examinador de patentes debe primero cerciorarse que €sta no se encuentre dentro del
estado de la técnica. El estado de la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos



Clarke, Miodet & C°

COLOMBIA

dentro del campo de la invencién que hayan sido publicados por cualquier medio, antes
de la fecha de solicitud de la invencién o de la ptioridad reivindicada.

Una vez se determina el estado de la técnica, el examinador debe comparatlo frente a la
invencion, elemento por elemento, con el fin de establecer si existe alguna diferencia
entre ellos.

Asi entonces, es claro que para que un documento pueda afectar la novedad de la
presente solicitud de patente, dicho documento debe revelar todas las caracteristicas
técnicas reivindicadas en la presente invencion. De lo contrario, si se demuestra
que existe al menos una (1) caracteristica técnica de la invencién que no ha sido
divulgada en los documentos citados, la objecién formulada por novedad se debe tener
por superada.

Adicionalmente, se llama la atencién del Examinador en cuanto a que para que la
invencion pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar
contenida en el “comjunto de conocimientos excistentes que son aplicables al proceso industrial’
como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena
(Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia
del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos
Aires, 1994, pagina 60).

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual para
desvirtuar el requisito de novedad de una invencién serd necesario que lo reivindicado
por la invencién bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en cada uno
de los documentos sefnalados por el Examinador, conclusion a la que se llega después
de un analisis exhaustivo mediante una comparacion entre el capitulo reivindicatorio de
la invencion en estudio y las antetioridades citadas por el ese Despacho.

Ahora bien, si un determinado elemento, condicidon o citcunstancia de la nueva
creacion ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego, que la
invencion deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razén ha
dicho el mencionado Tribunal: “hay que advertir que toda creacion es en cierta forma, producto
del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de
conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria” (Ibidem,

paginas 53y 54).

Por lo tanto y teniendo en cuenta lo antetiormente expuesto, como minimo la novedad
debe contemplar los siguientes aspectos:

- Que la invencién en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en
cada uno de los documentos que se mencionan como anterioridad; y

- Que la invencién en cuestién puede partir de conocimientos conocidos, caso en
el cual habra que hacer la comparacién no de lo conocido sino de lo inédito y
novedoso, teniendo que analizarse el valor agtegado que aporta la invencién con
sus nuevas caracteristicas al campo técnico al cual pertenece la solicitud en
estudio.
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Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce el examinador
para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, seria forzoso que se demostrara que la
invencién en estudio esta comprendida en el estado de la técnica de forma TOTAL,
especificamente en el documento D1 citado por el examinador.

Teniendo en cuenta la anterior definicidn, el solicitante manifiesta su total desacuerdo
con la negacion de la reivindicacidén 1 de la presente solicitud por falta de novedad, ya
que el anélisis conducido por el examinador es inadecuado.

Al revisar detalladamente el documento D1 se encuentra que este describe una
combinacién de fitocanabinoidestetrahidrocanabinol (THC) y canabidiol (CBD) con un
agente quimioterapéutico del tipo no- cannabinoide. Sin embargo, dicho documento no
describe la utilizacién especifica del compuesto temozolamida como un componente
quimioterapéutico del tipo no- cannabinoide. Por esta razdn, no es posible afirmar que
la presente invencidn esta desctita en su totalidad en el estado de la técnica citado por el
examinadot.

Por otra parte, los datos presentados en los ejemplos 11 y 12 del capitulo descriptivo
originalmente presentado, son evidencia valida del efecto sinérgico de la combinacién
de THC, CBD y temozolamida en el tratamiento de tumores de glioma, por lo que la
presente invencidén no seria obvia para una persona el oficio normalmente versada en la
técnica

De acuerdo con lo antetior, es claro que la invencidn como se reivindica en las presente
reivindicacion 1 tiene novedad y nivel inventivo, cumpliendo a cabalidad con todos los
requisitos de patentabilidad segtn los lineamientos de la Decision 486/00.

Teniendo en cuenta lo dicho antetiormente, solicito a usted lo siguiente:

a) Que de conformidad con lo previsto por los articulos 3, 42 y 80 del Cédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se consideren y se
resuelvan TODOS los atgumentos y TODAS las cuestiones planteadas asi como las
que aparezcan con motivo de este recurso,

b) Que se revoque la resolucidén No. 76459 del 16 de diciembre de 2014 expedida por el
Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de
patente de invencién a la solicitud de mi mandante

Sefior Superintendente,

CSILVANAMERIA LOPEZ DI

C.C. 22468787 de Barranquilla
T.P 147463 del CS]J ™
notificaciones@clarkemodet.com.co
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MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

: 1. Identificacion del Tramite
[_]Error material Miodificacién a una Solicitud en tramite

Patente de Invencién

|| Patente de Modelo de Utilidad

[ Registro de Disefio Industrial

[ ] Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural Persona Juridica X

1. GW PHARMA LIMITED 2. OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LIMITED

Nombre o denomiracién / Nombre o razén social completa
Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro Pequefa Mediana Otra
Documento de identificacién: D 5; CE. NIT Otro  Numero
Nacionalidad/Pais de constitucién Direccion y domicilio del titular Ciudad
|
1. Reino Unido Proton Down Science Park Salisbury, Wiltshire SP4 0JQ
2. Japén 9, Kanda-Tsukasamachi 2-chome Chiyoda-ku, | Tokyo 101-8535
D Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las

! comunicaciones sean enviadas a través de la direccion de correo electrénico

3. Datos del apoderado:
|
[ SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ C.C. 22.468.787 147463 CSJ
‘ Apellidos y Nombre Documento de identificacion Tarjeta profesional
Direccion y domicilio Ciudad
| Carrera 11 No. 86-53, Piso 6, Bogota D.C., Colombia Bogota D.C.
|
i Direccidn electronica No. Fax Numero telefénico
notificaciones@clarkemodet.com.co 6350824 6181088
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
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4. Datos del tramite
Correccion:

Expediente No. 12-177.686

Aparece

Debe ser

Modificacion:

Presentacion Solicitud Divisional.

Modificacion al capitulo descriptivo.

[ ]

Modificacion al capitulo Reivindicatorio: Presento junto con este recurso nuevo capitulo

reivindicatorio.

Modificacion al resumen.

]

Modificacion a los dibujos.

[]

Modificacion al solicitante.

5. Anexos

E Comprobante de pago de la tasa para la presentacion de la correccién y/o modificacion
|:] Poder, si fuere el caso.

- Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

l:l Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma

RN

ANA MAR OPEZ DIAZ
C.C. 22.468.787 de Barranquilla
T.P 147463 del CS)

notificaciones@clarkemodet.com.co
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REIVINDICACIONES

Una composicidn farmacéutica que comprende una
combinacién de fitocanabinoidestetrahidrocanabinol (THC)

y canabidiol (CBD) junto con temozolamida.



