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Ref: PI.-GLAXOSMITHKLINE LLC.-Solicitud de Patente de Invencidn para
"COMPUESTOS DERIVADOS DE__PURINA CON_ _ ACTIVIDAD

INDUCTORA DE INTERFERON HUMANO".-Clase CO7D 473/18.-
Expediente nimero 13-216.464.- ’

Asunto: Solicitud Revisién-Rechazo Divisional

Respetado Doctor Londofio:
1. Hacemos referencia a nuestra reunidn del pasado Jueves Octubre 23, 2014.

2. Como lo discutimos anteriormente, la solicitud divisionél de la referencia fue
rechazada mediante resolucion No. 56794 del 27 de Septiembre de 2013, y
confirmado su rechazo mediante Resolucion No. 27284 del 29 de Abril de 2014, con
base en que la divisional reclama la misma materia que ya fue objeto de estudio en la
solicitud originaria y sobre la cual ése Despacho ya se pronu“ncié de fondo mediante
Resolucion No. 23452 del 29 de Abril de 2013.

En relacion con lo anterior, amablemente solicitamos a su Despacho se revisen
los fundamentos en los cuales se baso el rechazo de la presente'solicitud divisional,
teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

i) El solicitante de una patente se encuentra facultado para dividir su
solicitud de manera voluntaria en Cualguier momento del tramite. -

La Resolucién No. 27284 emitida por ese Despacho mediante la cual se confirmé
el rechazo de esta solicitud, sefiala lo siguiente:

"Adicionalmente, cabe destacar que segun el articulo 36 antes citado: "(..) La
oficina Nacional competente podrd en cualquier momento del tramite requerir al

solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de
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invencién...”(Subraya - la. Oficina) de donde se infiere que es la afectacién Le este

requisito de unidad de invencién lo que motiva una divisién de la solicitud.”

La anterior si bien es uno de los casos que se contemplan para presentar una
divisional, no es el Unico, y no es correcto afirmar que una divisional soch puede
presentarse como respuesta a una objecidén de unidad de invencién. A este r specto,
nos permitimos manifestar lo siguiente: '

El articulo 36 de la Decisién 486, 2000, establece que “el solicitante podré, en
cualquier momento_del tramite, dividir su solicitud en dos o més fraccl'onar/'as,
pero ninguna de éstas podré implicar una ampliacién de la proteccion que corrlesponda
a la divulgacion contenida en la solicitud inicial...” (Resaltado fuera del texto ).

De la norma citada, queda claro que el dividir una solicitud, no siemorJ se hace

como respuesta a una objecién de unidad de invencién formulada por el examinador,

pues tal como se lee claramente en la norma citada, el solicitante “PODRA EN
CUALQUIER MOMENTO DEL TRAMITE DIVIDIR SU SOLICITUD”,

Asi las cosas, si el solicitante de manera voluntaria, por las razones que

considere pertinentes, desea dividir su solicitud, podra hacerlo en cualquier [momento

entes en

del tramite, sin que para ello medie un requerimiento de la Oficina de Pa
relacién con la falta de unidad de invencién.-

requeridos por la Ley para ser aceptada.

La solicitud divisional de la referencia fue rechazada con base en que I3 divisional
reclama la misma materia qu'e ya fue objeto de estudio en la solicitud originaria y
sobre la cual ese Despatho ya se pronuncié de fondo mediante Resolucién No. 23452
del 29 de Abril de 2013. ‘ {V

Sin embargo, la norma en ninguna parte establece que esta sea ALna de las
causales para el rechazo de una divisional. Es asi como de acuerdo a lo estJ:lblecido en
el numeral 1.2.2.3 del Capitulo primero del Titulo décimo de la Circular Unica de la

Superintendencia de Industria y Comercio establece:

"Quien desee presentar una peticién para tramitar una conversién, divisién o
fusién de una solicitud deberé diligenciar y radicar el Formulario de f[ionversién,
Divisién y Fusién de Solicitudes, Formato PI02-FOS5, que corresponde al Anexo .
6.14 de esta Circular. t
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La tasa para la conversion, fusion o division de una solicitud se causard

independientemente de la razon que motive la iniciativa del solicitante.”

Asi mismo, ese Despacho en el Concepto No. 08058560 del 21 de agosto. de
2008, también ha establecido los requisitos para que una divisional sea aceptada, y
ninglin momento se establece que la divisional pueda ser rechazada porque la materia

ya fue objeto de estudio en la solicitud original.

Asi las cosas, de acuerdo a lo establecido por la ley y ese Despacho, los

requisitos para que una divisional sea aceptada a tramite y "sea estudiada de fondo

son:
Solicitar la division en cualquier momento del trdmite

No ampliar la proteccion que corresponda a la divulgacién contenida en la
solicitud inicial.

Diligenciar y radicar el Formulario de Conversién, Divisidon y Fusidn de
Solicitudes, Formato PI02-FO5 - ’

Aportar el recibo de pago de la tasa establecida

Las reivindicaciones de la solicitud original o madre deberian estar
claramente delimitadas a una sola invencion y las reivindicaciones de la
solicitud fraccionaria, estdn delimitadas a materia no reclamada en la
solicitud original. |

Respecto a este Ultimo punto, es importante aclarar, que aun si las
reivindicaciones de la divisional presentaran solapamiento de materia con la solicitud
original, esto no es motivo para rechazar la divisional, y menos decir que la materia ya
fue estudiada. En este caso, se deberia hacer un estudio de fondo by comunicar esto al
solicitante, dandole la oportunidad de contestar las objeciones y poder superar
cualquier solapamiento que se presente con la solicitud original.

Asi las cosas, considerando que todos los requisités de forma y fondo fueron
satisfechos, resulta incomprensible que ese Despacho haya rechazado la solicitud
divisional presentada por mi representada el pasado 12 de Junio de 2013, y que no le

haya realizado el estudio de fondo requerid'o en relaciéon con la patentabilidad de la
misma.
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Por otra parte, contrario a lo afirmado por la SIC en la Resolucidén No. 7284, en

ningin momento del trdmite el Solicitante tuvo la intencidén de realizar uha nueva
presentacion de la solicitud inicial y mucho menos de reclamar la misma materia a
través de dos solicitudes diferentes.

A este respecto, me permito manifestar que en el momento de pr‘ sentar la
solicitud divisional 13-2_16'.464, la intencién del Solicitante no fue otra unz dividir la
‘materia inicialmente presentada en dos solicitudes fraccionarias, facultad otorgada
por el articulo 36 de la Decisién 48, 2000.

De esta manera, el capitulo reivindicatorio presentado con la solicitud divisional y

que consta de 8 reivindicaciones, es. diferente al capitulo que se| encuentra

actualmente presentado en la solicitud original, lo cual ratifica que la intencién del

solicitante no ha sido realizar una nueva presentacién de la solicitud -o%iginal, sino

dividir en dos solicitudes fraccionarias, la materia que se presenté inicialmente.

Asi las cosas, a continuacién se presenta una tabal en donde se|compara la
reivindicacion 1 de la solicitud divisional y la solicitud original, para dar mayor claridad
a las diferencias existentes:

Reivindicacién 1 presentada con la ' Reivindicacién 1 presentada con la
solicitud divisional 13-216.464 - | solicitud original 11-005.402

1. Un compuesto que es 6-amino-2-
{{(1S)-1-metilbutil]oxi}-9-[5-(1-

N piperidinil)pentil]-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona
H

N| XN o 0 una sal de la misma.

P =

R' N N

| _))m -l

N
L

Un compuesto de formula (I)}

(I
en la que
R! es alquil C;.¢-amino o alcoxi C,.¢;
m es un nimeroc entero que tiene un
valor de 3 a 6,
n es un nﬂmerobentero que tiene un

valorde 0 a 4;
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o una sal del mismo.

En este sentido, es claro que la solicitud divisional 13-216.464 estd dirigida a
reclamar compuestos quimicos'representados por la formula general (I), mientras que
la solicitud original se enfoca Unicamente en la reclamacion de un compuesto
especifico, que es la 6-amino-2-{[(1S)-1-metilbutilJoxi}-9-[5-(1-piperidinil)pentil]-7,9-
dihidro-8H-purin-8-ona.

Adicionalmente, en el presente caso ademas que |a'svolicitud' divisional no se
refiera a la misma materia de la solicitud original, tampoco existe un solapamiento de
materia y menos un doble patentamiento que es lo que pretende evitar el
solapamiento, toda vez que la solicitud original se encuentra actualmente negada. En
cualquier caso, tal como lo mencionamos anteriormente, si se llegara a presentar un
solapamiento de materia, esto también debe ser comunicado al solicitante dentro del
estudio de fondo de la divisional, y se le debe dar la oportunidad para controvertir

dicha objecion.

iv) La solicitud divisional fue rechazada, sin que la misma fuera objeto de un

estudio de fondo por parte de la SIC

Como ya se sefiald anteriormente, dentro de las resoluciones emitidas por la SIC
en relacién con la solicitud divisional No. 13-216.464, esa Entidad resolvid rechazar la
divisional, debido a que el capitulo reivindicatorio, presentado con dicha divisional ya
fue objeto de un estudio de fondo por parte de esa Autoridad en la so‘licitu‘d original.

Sin embargo, como ya se explicd anteriormente la solicitud divisional fue
presentada de acuerdo a lo establecido en la norma aplicable para ello, a saber el
articulo 36 de la decisién 486, 2000>, cumpliendo los requisitos de forma y de fondo tal
como se expone a continuacion:

- La solicitud divisional fue presentada el 12 de Julio de 2013, dentro el
trémite de la solicitud original, de manera oportuna y pagando la tasa oficial
correspondiente con un capitulo reivindicatorio de 11 reivindicaciones.

- Posteriormente sin ningun estudio de fondo, ese Despacho emitio la
Resoluvcién No‘. 56794 alegando el rechazo de la divisional, argumentando que esa
materia ya habia sido estudiada en la solicitud original.

- De esta manera, mi representada el 8 de Noviembre de 2013, presentd

recurso de reposicién en contra de dicho rechazo, argumentado que la solicitud




JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

CaIIe 72 No. 5-83 Piso 5, Bogota, D.C.  Tel: 6069700 Fax 6069701

divisional no se referia a la misma materia de la solicitud original pero ademés

modificando el capitulo reivindicatorio haciéndolo ain mas limitado y diferencidndolo

del capitulo presentado en la solicitud original, quedando éste de 8 reivindicaciones,

con el fin de superar los fundamentos del rechazo por parte de la SIC.

- A pesar de lo anterior, ese Despacho emitié la Resolucidén No. 27284,

manteniendo su posicion de rechazar la solicitud divisional, con base en los mismos

argumentos antes alegados, desconociendo el nuevo capitulo reivindicatorio

(compuesto por 8 reivindicaciones), el cual en ningin momento ha sido objeto|de un

estudio de fondo, en relacién con la patentabilidad de la divisional.

Asi, las cosas, a pesar de que mi representada presentd la solicitud divisional con
el lleno de los requisitos ‘exigidos por la ley, y que ademads, dentro del recurso en

contra del primer rechazo modificé el capntulo reivindicatorio para a5| superar lo

alegado por ese Despacho diferencidndolo asi del capitulo de la sollutud origina
confirmé el rechazo y no se admitié a tramite la divisional en cuestidn.

al, se

A este respecto, es importante aclarar, que si bien ese Despacho ya thabia

estudiado la solicitud original, dicho estudio de fondo NO APLICA a la sofi

divisional, pues nos encontramos frente a capitulos reivindicatorios diferentes

citud
toda

vez que la division hecha por el solicitante de su invencion, separa una parte|de la

materia en la solicitud original y otra en la divisional, por lo cual esta Gltima merece

un estudio de fondo independiente al estudio que se hizo cuando se estudid la soli

original.

No obstanté lo anterior, ese Despacho le negé al solicitante la posibilidad d‘e que
Y

se hiciera un estudio de patentabilidad a ese capitulo de 8 reivindicaciones

!

citud

que

cualquier decusmn que se tomara con respecto a dicha divisional se hubiera hech|o con
argumentos de fondo. Asi mismo, se negé la posibilidad al solicitante de conol:er el

resultado de un estudio de fondo, y de poder argumentar en contra de cua quier

objecién de fondo que pudiere haber hecho el examinador.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es claro que a la divisional presentadg

bajo

el nimero de expediente No. 13-216.464, se le ha debido dar el tramite

correspondiente como a cualquier solicitud de patente, haciéndole un estudio de

Ffondo

que permitiera al solicitante tener la oportunidad de responder cualquier objecion a la

patentabilidad que el examinador pudiera tener.

De igual manera, consideramos que no existe fundamento para rechazai

una

divisional y no darle el tramite ni hacer el estudio correspondiente, porque

supuestamente el capitulo reivindicatorio de la misma “..ya fue objeto de estudio
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de fondo en la solicitud original...”, toda vez que esto des‘virtuaria la naturaleza y
el espiritu de las divisionales, pues es claro que cualquier solicitud que se divida, y
que ya haya sido objeto de un estudio previo por pafte del examinador, puede ser
rechazada con base en que el capitulo reivindicatorio “ya se estudi6”, teniendo en
cuenta que el capitulo inicial del cual se originan dos o mas solicitudes fraccionarias,
l6gicamente ya fue objeto de un estudio previo. Esto, de ningUna manera significa que

dicho estudio aplique para la divisional, ni mucho menos que la solicitud divisional en

la cual se presenta un capitulo reivindicatorio cuyo soporte pof supuesto es el texto de
la solicitud original (descripcidn y reivindicaciones), no pueda ser también estudiado y
que se revisen los requisitos de patentabilidad, pues si esto fuera asi, ninguna
divisional podria ser aceptada y no existiria dicha figura tal corho se encuentra

contemplada en el articulo 36 de la Decision 486 de 2000.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, de la manera mas respetuosa solicitamos a

ese Despacho lo siguiente:
PETICION
Respetuosamente solicitd a ese Despacho revisar nuevamente el caso de la
referencia y en consecuencia revocar la Resolucion Niumero 27284 a la luz de los

argumentos presentados, con el fin de que se acepte para estudio la presente
divisional y se le dé el trémite correspondiente.

Del Sefior Superintendente Delegado,

CIA [LOREDA RICAURTE
T.P.53.215

Notificaciones: notificacionespatentes@lioredacamacho.com
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