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RECURSO DE REPOSICION

ALVARO CORREA ORDONEZ, mayor de edad y vecino de Bogotd D.C., identificado segin
aparece al pie de mi firma, en mi condician de apoderado de la sociedad Pronova Biopharma
Norge AS, domiciliada en Noruega, presento oportunamente el siguiente recurso de
reposicion en contra de la Resolucion 598 de [echa 15 de Enero de 2015, notificado por
listado tinico de notificacion de propiedad industrial fijado el 20 de Enero de 2015, con el

propésito de que se revoque la mencionada resolucion.

1. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolucion 598 de fecha 15 de Enero de 2015 y en su lugar, se acepte y

estudie la solicitud divisional contenida en ¢l presente expediente.
2. ANTECEDENTES

2.1.  La solicitud de patente tramitada en este expediente contiene 45 reivindicaciones de
las cuales en la Resolucion impugnada, el Despacho niega el derecho de patente para las
reivindicaciones 1 a 45 con fundamento en que carece de objeto a un nuevo estudio de

patentabilidad.



2.2 Esta solicitud [ue presentada ante ese Despacho el dia 13 de Agosto de 2014 como
una divisién de la solicitud No. 11.130.060 y se le adjudico el nimero de radicacion

[14.177.294.

iy Medianle aulo de fecha 20 de Octubre de 2011, la Division de Nuevas Creaciones
requirié al solicitante para que se pronunciara con respecto al primer examen de forma
contenido en el concepto téenico 156319, Dicho requerimiento fue atendido mediante el

memorial radicado el dia 16 de Noviembre de 2011,

2.4. Habiendo cumplido con los requisitos formales, la solicitud fue publicada en la
Gaceta de Propiedad Intelectual No. 650 del 15 de Agosto de 2012, Habiéndose presentado
oposicion, en el cual se respondié el dia 21 de Agosto de 2015, Se solicité examen de

patentabilidad el dia 12 de Febrero de 2015.

2.5, El dia 7 de Marzo de 2013, el solicitante presentd una solicitud de modificacion a

las reivindicaciones.

2.6.  Siguiendo con el tramite normal, ese Despacho emitio el examen de fondo el dia 21
de Enero de 2014, en el cual objetd el nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 74, 1 a 25,
28 a 72 y 26, 73 y 74, con [undamento cn las enseiianzas contenidas en los documentos
EP1157692, W0O9920316, US2007141138. Este requerimiento fue oportunamente atendido
el 27 de Mayo de 2014,

2.7 Por medio de la Resolucion 598 de fecha 15 de Enero de 2015, notilicada por
edicto desfijado el dia 20 de Febrero de 2015, el Despache nicga las reivindicaciones 1 a 45
por cuanto considera que carece de objelo a un nuevo estudio de patentabilidad.

2.8.  Lise Despacho menciona que la falta de objeto a un nuevo estudio de patentabilidad

se debe a:

“las composiciones de la presente division de materia se encuentran contenidas en las

reivindicaciones I a 45 del capitulo reivindicatorio con vadicado 11-130069-00017-0000.

En ¢fecio, es contrario a los principios que rigen las actuaciones administrativas efectuar
varios tramites sobre la misma materia de proteccion, El documento PCT/GL/ISPE/], a

partir del Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT), en cuanto a solicitudes



simultaneamente en iramitacion, incluidas las presentadas en la misma fecha, menciona que
"..existe el principio aceptado de que no se concederan dos patentes al mismo solicitante
para wa invencion. Se piece permiti que mm solicitante proceda a presentar dos solicitudes
infernacionales que tengan la misma descripcion, siempre que las reivindicaciones sean
claramente distintas en cuanto a su ambito, y se divijan a un objeto diferente...” (Pag. 117,
parr, 1110, Regla 64.3). Por lo anterior, no se pueden conceder dos patentes al mismo
solicitante para una misma invencion, en este caso la de presente solicitud divisional y la de
la solicitud parental -130069-00017-0000, puesto que presentan el mismo objeto de

invencian como es 'Un preconcentrado farmacéutico’

Que por lo anteriormente seiialado resulta procedente rechazar la division de solicitud

propuesia, teniendo en cuenta qite es contraria a la normativa aplicable

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

Principio de concesidn de dos patentes parra una misma invencion.

Su Despacho ha mencionado que fundamenta el rechazo de la solicitud divisional porque

que cxiste el principio de no otorgamiento de daos patentes para la misma invencion.

A ese respecto el solicitante desea manifestar que:

Ll principio mencionado es claro. El solicitante no esta interesado en que le otorguen dos
patentes para la misma invencion. Lo que le preocupa al solicitante ¢s que en Colombia las
posibilidades de respucsta a examenes de fondo son muy pocas (de hecho solo existe un
examen de fondo) y en muchas ocasiones un solo debate es muy poco para aclarar o limitar
la invencion; mas aln si se tiene en cuenla que el analisis de muchas invenciones es
demasiado rigido tanto en los aspectos de fondo como el los aspectos formales que estin

relacionados con la redaccidn de las reivindicaciones.

De acuerdo con lo anterior, en principio, lo tinico que desca cl solicitante es tener mas
oportunidades para que se analice su invencion y por lo tanto tener mas oportunidades de
hacer eventuales ajustes o limitaciones al alcance de su invencidén. Muchas veces una o dos
acasiones no son sulicientes para lograr este objetivo. La tinica variable a tener en cuenta no

es solamente que el tramite de una solicitud de patente sea rapido. Por supuesto que lo mas



importante para un solicitanie es que le concedan el derecho de patente y, como se menciond
anteriormente, un solo examen de fondo en muchas ocasiones no cs suficiente para aclarar o

limitar de manera adecunacla una solicitud de patente para que sea otorgada.

En atencidn a la observacion de su Despacho, el solicitante ha decidido presentar un nuevo
capitulo reivindicatorio el cual ya no esta dirigido al mismo objeto de la solicitud madre, es
decir, a "un preconcetrado farmacéutico”. El presente capitulo reivindicatorio que ahora se
aporta se reficre a "un preconcetrado”. La reivindicacién 25 por concordancia y por
consistencia también se ha corregido. Las reivindicaciones 23, 24 y 39 se han convertido en
reivindicaciones dependientes. Tinalmente, las reivindicaciones 26 y 40 a 45 se han
cancelado. La presente modificacion no implica una ampliacion de la invencion y encuentra

soporte en la descripeion y cjemplos presentados originalmente.

Ll solicitante considera, de manera respetuosa, que el alcance de las reivindicaciones es
dilerente y esta dirigido a una materia objeto diferente de aquellas de la solicitud madre
(solicitud 11.130.069). De acuerdo con lo anteriormente manifestado solicitamos que se

acepte la solicitud divisional.

4. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Avenida 82 No. 10-62 Piso 6 de la

ciudad de Bogota, D.C.

ALYARO CORREA ORDONEZ,

C.¢€. No. 79.143 366 de Usaquén

T.P.20.281

Anexo: Nuevo capitulo reivindicatorio conformado por 38 reivindicaciones
Formulario de modificacion

Tasa por concepto de presentacion de nuevo capitulo reivindicatorio

NOGRACHOGIIMS-#2634615-V[-P201 | _000036A-RECURSO_ DI REPOSICION DOC



REIVINDICACIONES DIVISIONAL No. 14.177.294

1. Un preconcentrado que comprende:

una mezcla de aceite de acido graso que comprende al menos 75% de acido eicosapentanoico (EPA) y
acido docosahexanoico (DHA), en peso de la mezcla de aceite de écido graso, en donde el EPA y DHA
estan en una forma elegida de éster etilico y triglicérido; y al menos un tensoactivo no ionico,

en donde el preconcentrado no comprende un agente activo adicional.

2. El preconcentrado de conformidad con la reivindicacion 1, en donde de al menos 756% de EPA y

DHA de la mezcla de aceite de acido graso, al menos 95% es EPA.

3. El preconcentrado de conformidad con la reivindicacién 1, en donde de al menos 75% de EPA y DHA

de la mezcla de aceite de 4cido graso, al menos 95% es DHA.

4. El preconcentrado de conformidad con la reivindicacion 'I,_en donde la mezcla de aceite de acido
graso comprende al menos 90% de dacidos grasos omega-3, en peso de la mezcla de aceite de acido

graso.

5. El preconcentrado de conformidad con la reivindicacion 4, en dende al menos uno de los acidos

grasos omega-3 tiene una configuracion cis.

6. El preconcentrado de conformidad con la reivindicacion 1, en donde la mezcla de aceite de acido
graso ademas comprende al menaos otre Acido graso distinto de EPA y DHA elegido de acido a-linolénico
(ALA), acido heneicosapentanoico (HPA), acido docosapentanoico (DPA), acido eicosatetranocico (ETA),
acido eicosatrienoico {ETE), acido estearidonico (STA), acido linoleico, acido gamma-linolénica (GLA),
acido araquiddnico (AA), acido oshond, acido oléico, acido ricinoléico, acido erlcico, y mezclas de los

mismos.

7. El preconcentrado de conformidad con la reivindicacion 1, en donde la mezcla de aceite de acido
graso se deriva de al menos un aceite elegide de aceite marino, aceite de algas, aceite a base de

plantas, y aceite micrehiano.

2634825-v1\BOGDMS 1



8. El preconcentrado de confarmidad con la reivindicacion 7, en donde el aceite marino es un aceite de

pescado purificado.

9. El preconcentrado de conformidad con la reivindicacién 1, en donde la relacion en peso de EPA:DHA
de la mezcla de aceite de acido graso varia desde 1:10 hasta 10:1, desde 1:8 hasta 8:1, desde 1:6 hasta
6:1, desde 1:5 hasta 5:1, desde 1:4 hasta 4:1, desde 1:3 hasta 3:1, desde 1:2 hasta 2:1, desde 1:1 hasta

2:1, o desde 1:2 hasta 1:3.

10. El preconcentrado de conformidad con la reivindicaciéon 1, en donde al menos los tensoactivos no
ionicos son elegides de monoglicéridos de diacetilo, monopalmitoestearato de dietilenglicoles,
monopalmitoestearato de etilenglicoles, gliceril hehenatos, gliceril diestearatos, gliceril monolinoleatos,
gliceri mono-oleatos, glicerl monoestearatos, macrogol cetoestearil éteres, macrogol 15
hidroxiestearatos, macrogol lauril éteres, macrogo!l monometil eteres, macregol oleil éteres, macrogol
estearas, menfegol, mono vy diglicéridos, nonoxinoles, octoxinoles, polioxameros, polioxamero 188,
polioxamero 407, aceite de ricino polioxil, aceites de ricino polioxil hidrogenados, diacetatos de
propilenglicol, lauratos de propilenglicol, monopalmitoestearatos de propilenglicol, quilaia, ésteres de
sorbitén, ésteres de sacarosa, y mezclas de los mismos y copolimeros no 1énicos comprendidos de un
polimero hidrofoge central de polioxipropilen(poli{oxido de propileno})) con un polimero hidrofilico de al
menos uno de polietilen(poli{oxide de etileno)), polietilen éteres, ésteres de sorbitan, ésteres de acido

graso de polioxietileno, aceite de ricino polietilado, y mezclas de los mismos.

11. El preconcentrado de conformidad con la reivindicacion 10, en donde los tensoactives no idnicos son

elegidos de polisorbato 20, polisorbato 40, polisorhato 60, polisorbato 80, y mezclas de los mismos.

12. El preconcentrade de conformidad con la reivindicacion 1, en donde al menos un tenscactivo no

idnico comprende desde 0,5% hasta 40%, desde 10% hasta 30%, o desde 10% hasta 25% en peso con

relacion al peso total del preconcentrado.
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13. El preconcentrado de conformidad con la reivindicacion 12, en donde al menos un tensoactivo no

iénico comprende 20% en peso con relacion al peso total del preconcentrado.

14. El preconcentrado de conformidad con la reivindicacion 1, ademas que comprende al menos un co-
tensoactivo elegido de alcoholes de cadena corta, glicol éteres, derivados de pirrolidina, 2-pirrolidona,

sales biliares, y mezclas de los mismos.

15. El preconcentrado de conformidad con la reivindicacién 14, en donde el al menos un co-tensoactivo

comprende desde 1% hasta 10% en peso con relacion al peso total del preconcentrado.

16. El preconcentrado de conformidad con la reivindicacion 1, en donde la relacién en peso de la mezcla
de aceite de acido graso:tensoactivo total varia desde 1:1 hasta 200:1, desde 1:1 hasta 100:1, desde 1:1
hasta 50:1, desde 1:1 hasta 10:1, desde 1:1 hasta 8:1, desde 1:1 hasta 6:1 desde 1:1 hasta 5:1, desde

1:1 hasta 4:1, o desde 1:1 hasta 3:1.

17. El preconcentrado de conformidad con la reivindicacion 1, en donde el preconcentrado ademas

comprende al menos un solvente farmacéuticamente aceptable elegido de alcoholes inferiores y polioles.

18. El preconcentrado de conformidad con la reivindicacién 1, en donde ademéas comprende al menos un

antioxidante.

19. El preconcentrado de conformidad con la reivindicacién 18, en donde el al menos un antioxidante se

elige entre butilhidroxianisoles (BHA) y a-tocoferal.

20. El preconcentrado de conformidad con la reivindicacion 1, en donde la mezcla de aceite de acido

graso esta presente en una cantidad farmacéuticamente efectiva.

21. El preconcentrade de conformidad con la reivindicacién 1, en donde el preconcentrado esta en la

forma de una capsula de gelatina.
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22. El preconcentrado de conformidad con la reivindicacién 21, en donde el contenido de rellenc de la

capsula varia desde 0,400 g hasta 1,300 g, desde 0,600 g hasta 1,200 g, desde 0,800 g hasta 1,000 g.

23. El preconcentrado de acuerdo con la reivindicacion 1, en donde:

la mezcla de aceite de acido graso comprende desde 80% hasta 88% de acido eicosapentanocico (EPA)
y acido docosahexanoico (DHA), en peso de la mezcla de aceile de acido graso, en donde el EPA y DHA
estan en la forma de éster etilico; y

ademas, en donde al menos un tensoactive no idnico es elegido de polisorbato 20, polisorbato 80, y

mezclas de los mismos.

24, El preconcentrado de acuerdo con la reivindicacian 23, en donde

el al menos un co-tensoactivo comprende etanol.

25. El preconcentrado de la reivindicacion 1, en donde

La mezcla de aceite de 4cido graso comprende desde 80% hasta 88% de acido eicosapentanoico (EPA)
y acido docosahexanoico {BHA), en peso de la mezcla de aceite de acido graso; y

en donde el preconcentrado forma un sistema de suministro de farmace auto-nancemulsificado
(SNEDDS]), un sistema de suministro de farmaco automicroemulsificado (SMEDDS), o un sistema de
suministro de farmaco autoemulsificado (SEDDS) que comprende un preconcentrade en una solucion

acuosa.

26. Un preconcentrado de suplemento alimenticio o preconcentrado de suplemento nutricionat que

comprende:

una mezcla de aceite de acido graso que comprende desde 25% hasta 75% de acido eicosapentanoico
(EPA) y acido docosahexanoico (DHA), en peso de la mezcla de aceite de acido graso, en donde el EPA
y DHA estan en una forma elegida de éster etilico y triglicérido; y

al menos un tensoactivo no iénico,

en donde el preconcentrade de suplemento alimenticio o el preconcentrado de suplemento nuiricional no

comprende un agente farmacéuticamente activo.
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27. El preconcentrado de conformidad con la reivindicacién 26, en donde la mezcla de aceite de acido
graso comprende desde 35% hasta 75% de EPA y DHA, en peso de la mezcla de aceite de 4cido graso,
desde 40% hasta 70% de EPA y DHA, en peso de la mezcla de aceite de acido graso, desde 40% hasta
65% de EPA y DHA, en peso de la mezcla de aceite de acido graso, desde 40% hasta 60% de EPA y
DHA, en peso de la mezcla de aceite de acido graso, desde 40% hasta 55% de EPA y DHA, en peso de
la mezcla de aceite de acido graso, o desde 50% hasta 55% de EPA y DHA, en peso de la mezcla de

aceite de acido graso,

28. El preconcentrado de conformidad con la reivindicacion 28, en donde la mezcla de aceite de acido
graso se deriva de al menos un aceite elegido de aceite marino, aceite de algas, aceite a base de

plantas, y aceite microbiano.

29. El preconcentrado de conformidad con la reivindicacion 28, en donde el aceite marino es un aceite de

pescade purificado.

30. El preconcentrado de conformidad con la reivindicacion 26, en donde la relacién en peso de
EPA:DHA de la mezcla de aceite de acido graso varia desde 1:10 hasta 10:1, desde 1:8 hasta 8:1, desde
1:6 hasta 6:1, desde 1:5 hasta 5:1, desde 1:4 hasta 4:1, desde 1:3 hasta 3.1, desde 1:2 hasta 2:1, desde
1:1 hasta 2:1, o desde 1:2 hasta 1:3.

31. El preconcentrado de conformidad con la reivindicacion 26, en donde el al menos un tensoactivo no
ionico se elige de monoglicéridos de diacetilo, monopalmitoestearato de dietilenglicoles,
monopalmitoestearato de etilenglicoles, gliceril behenatos, gliceril diestearatos, gliceril monolinoleatos,
gliceril mono-oleatos, glicerii  monoestearatos, macrogol cetoestearil éteres, macrogol 15
hidroxiestearatos, macrogol lauril éteres, macrogol monometil éteres, macrogol oleil éteres, macrogol
estearas, menfegol, mono y diglicéridos, nonoxinoles, octoxinoles, polioxdmeros, polioxdmerc 188,
polioxamero 407, aceite de ricino pelioxil, aceites de ricino polioxil hidrogenados, diacetatos de
propilenglicol, lauratos de propilenglicol, monopalmitoestearatos de propilenglicol, quilaia, ésteres de

sorbitan, ésteres de sacarosa, y mezclas de los mismos, y copolimeros no iénicos comprendidos de un
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polimero hidrofogo central de polioxipropilen(poli(éxido de propileno)) con un polimero hidrofilico de al
menos uno de polietilen(poli(dxido de etileno)), polietilen &teres, ésteres de sorbitan, ésteres de acido

graso de polioxietileno, aceite de ricino polietilado, y mezclas de los mismos.

32. El preconcentrade de conformidad con la reivindicacion 31, en donde el al menos un tensoactivo no

ionico se elige de polisorbato 20, polisorbato 40, polisorbato 60, polisorbato 80, y mezclas de los mismos.

33. El preconcentrade de conformidad con la reivindicacién 26, que ademas comprende al menos un co-
tensoactivo elegido de alcoholes de cadena corta, glicol éteres, derivados de pirrolidina, 2-pirrolidona,

sales biliares, y mezclas de los mismos.

34. El preconcentrado de conformidad con la reivindicacion 26, que ademas comprende al menos un

antioxidante.

35. El preconcentrade de conformidad con la reivindicacién 26, en donde el preconcentrado esta en la

forma de una capsula de gelatina.

36. El preconcentrado de conformidad con la reivindicacidn 35, en donde el contenido de relleno de la

capsula varia desde 0,400 g hasta 1,300 g, desde 0,600 g hasta 1,200 g, o desde 0,800 g hasta 1,000 g.

37. El preconcentrado de conformidad con la reivindicacion 26, en donde el preconcentrado forma un
sistema de suministro de farmaco auto-nancemulsificado (SNEDDS), sistema de suministro de farmaco
auto-microemulsificado (SMEDDS), o sistema de suministro de farmaco auto-emulsificado (SEDDS) en

una solucion acuosa.

38. Un preconcentrade de acuerdo con la reivindicacion 1, que comprende, ademas:

al menos otro acido graso; y

al menos un antioxidante.

BM_RACROGDMS-42634825-V1-P20H T OI6A-CAPMITULO_REIVINDICATORIO_CORREGIDG_PARA_RECURSO.DOCY
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Espacio reservacla para el adhesivo de radicacion

Industria vy Comercio
SUPERINTENDENCITA

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. [dentificacion del Tramite
[ ] Error material Bl Modificacion a una Solicitud en tramite

. Patente de Invencion

[ ] Patente de Modelo de Utilidad

[__] Registro de Disefio Industrial

[ ] Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural [ | Persona Juridica| ¥

PRONOVA BIOPHARMA NORGE AS
Nombre o denominacion / Nombre o razén social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro | Pequefial | Mediana [__| Otra

Documento de identificacién; I:] C.C |:| C.E. |:|NIT I:| Otro Nimero
Nacionalidad/Pals de constitucidn Direccidn y domicilio dal titular ' Ciudad
Noruega P.0O. Box 420 N-1327 Lysaker  {NO) ' Lysaker
Direccidn electrénica No. Fax - Niamero telefénico
alvaro.correa@bakermckenzie.com 3762211 6341500
D Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las

comunicaciones sean enviadas a través de la direccion de correo electronico

3. Datos del apoderado:
Correa Ordofiez, Alvaro 79.143.366 20.281
Apellidos y Nombre Documento de identificacion Tarjeta profesional
Direccién y domicilio Cludad
AV. 82 No. 1062 Piso 5 Bogotd
Direccidn electrdnica No. Fax Niamero telefdnico
alvaro.correa@bakermckenzie.com 3762211 6341500
En caso de haher presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial,
sirvase indicar el niimero de su radicacion o protocolo de poder general

PIO2-F17 vrl (2012-04-19)




4, Datos del tramite
Correccidn:
Expediente No  14.177.294

Aparece

Debe ser

Modificacion:

Modificacion al capitulo reivindicatorio.
Nuevo capitulo reivindicatorio que reemplaza el inicialmente presentado, el cual no amplia de
manera alquna el alcance de la presente invencion.

I: Modificacion al capitulo descriptivo.

I:I Modificacion al resumen.

[ ] Modificacion a los dibujos.

I:] Modificacion al solicitante.

5 Anexos

. Comprobante de pago de la tasa para la presentacion de la correccion y/o madificacién
[:I Poder, si fuere el caso.
BBl Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

I:] Copia de la selicitud y sus anexos en formato magnelico.

[N

6. Firma

et

Nombre y apellidos Firma

Alvaro Correa Ordoiiez

C.C. 79.143.366 Tarjeta\Profesional 20.281
A

PI02-F17 vrl (2012-04-19)
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Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisus 3,4,5 y 10 Bogotd, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mal: info@sle.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: [571) 5870284 Linea: 018000-910165 Call Center: {571) 6513240
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