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I. RECURSO ViA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, en mi condicién de apoderada de las sociedades
BIOPROJET y SUN PHARMA ADVANCED RESEARCH COMPANY LTD solicitantes de
la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que
debidamente notificada de la Resolucién No. 28746 del 29 de Mayo de 2015, interpongo
en su contra el recurso de REPOSICION, para que sea revocada y en consecuencia se
conceda el privilegio de patente de invencién para “NUEVOS ACIDOS PIPERIDINIL-
MONOCARBOXILICOS COMO AGONISTAS DEL RECEPTOR DE ESFIGOSINA-1-
FOSFATO 1 (S1P1)” a favor de BIOPROJET y SUN PHARMA ADVANCED RESEARCH
COMPANY LTD.

Il. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La Resolucion No. 28746 del 29 de Mayo de 2015, tiene fecha de publicacion en
listado 2 de Junio de 2015, fecha de vencimiento 2 de Julio de 2015, y fecha del término
legal 16 de Julio de 2015.
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lil. LA DECISION RECURRIDA

Mediante la Resolucién objeto de la presente impugnacion, el Superintendente de

Industria y Comercio decidié:

Denegar la patente de invenciéon a la creacién titulada: “NUEVOS ACIDOS
PIPERIDINIL-MONOCARBOXILICOS COMO AGONISTAS DEL RECEPTOR DE
ESFIGOSINA-1-FOSFATO 1 (S1P1)".

En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:
Las reivindicaciones 1 a 18 carecen de nivel inventivo sobre los documentos D1:
W02008152149, D2: WO2003105771 y D3: “Discovery of 3-arylpropionic acids as

potent agonists of sphingosine-1phosphate receptor-1 (S1P1)with high selectivity
against all other known S1P receptor subtypes”.

Lo anterior se debe a la falta de evidencia de un efecto técnico sorprendente o
ventajoso sobre el estado del arte, ya que los compuestos resultados
experimentales no fueron comparados con los compuestos mas cercanos de D1.

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuacion, solicito atentamente

a su Despacho lo siguiente:

41.

4.2.

Revocar la Resolucién No. 28746 del 29 de Mayo de 2015.

Conceder el privilegio de patente de invencién para “NUEVOS ACIDOS

PIPERIDINIL-MONOCARBOXILICOS COMO AGONISTAS DEL RECEPTOR DE
ESFIGOSINA-1-FOSFATO 1 (S1P1)” a favor de BIOPROJET y SUN PHARMA
ADVANCED RESEARCH COMPANY LTD.
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V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

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

5.1.  Argumentos a favor del nivel inventivo de la presente solicitud

En primer lugar, es preciso mencionar que los documentos D1 y D2 también
fueron citados en el reporte internacional de busqueda y en la opinién escrita de la oficina
internacional en la solicitud PCT correspondiente a la presente solicitud de patente en
Colombia. La oficina internacional reconocié la novedad y el nivel inventivo de la presente
solicitud de acuerdo con los siguientes argumentos:

“El documento D1 es el estado del arte més cercano a la presente invencion ya
que divulga agonistas S1P que son estructuralmente muy similares a los
compuestos de la presente solicitud. Partiendo del documento D1, el problema
técnico objetivo a ser solucionado por la presente invencién puede ser visto a
como la provision de agonistas S1P adicionales como inmunosupresores, como
agentes para tratar ateroesclerosis, cancer y otros desérdenes relacionados. El
solicitante provee los compuestos de férmula (1) de la reivindicacién 1 como una
solucion al problema técnico. Los compuestos de férmula (I) de la presente
solicitud difieren de los compuestos del documento D1 en que R1 en la formula ()
de la presente solicitud no es un —C(O)- (definido como CORS8 en el documento
D1) sino que se escoge entre alquilo, alquenilo, alquinilo, arilo y arilaquilo
(substituido). Se muestra que estos compuestos tienen valores de EC50 bajos
hacia varios receptores de EDG y propiedades superiores comparadas con las de
los compuestos del documento D1 (y D2) en varios ensayos biologicos
comparativos (paginas 51-57 de la descripcion [de la solicitud PCT]). Los agentes
de la solicitud no son obvios ni se encuentran sugeridos en el arte previos como
agonistas S1P".
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Por otro lado, se desea reiterar que los compuestos de D1 son:

a) Derivados monosustituidos de carboxilato: la piperidina es monosustituida por un
unico grupo de acido carboxilico; o

b) Carboxilato disustituido: la piperidina es disustituida por dos grupos de acido
carboxilico.

Para el caso a) se presentan resultados comparativos en la pagina 162 de la
descripcion, mientras que para el caso b) se presentan resultados comparativos en las
paginas 163 y 164 de la solicitud.

En comparacién con los compuestos del estado de la técnica, los compuestos de
la presente invencion son disustituidos, pero no con dos grupos de acido carboxilico, sino
con un Unico grupo de acido carboxilico, y con otro sustituyente ubicado en el mismo
atomo de carbono de la piperidina.

De esta forma, los ejemplos comparativos incluidos en la presente solicitud
(paginas 162 a 164) son relevantes y si comparan la presente invencién con una muestra
significativa de cada una de las alternativas contempladas en D1. Estos resultados
muestran claramente que los compuestos de la presente invencién, contrario a lo

afirmado por el Sefior Examinador, si tienen un efecto técnico mejorado e inesperado

sobre los compuestos de D1. Especificamente, se puede notar que los compuestos de D1
presentan una pobre linfocitopenia en comparacion con los compuestos de la presente
solicitud.

Puede entonces notarse que el analisis de nivel inventivo incluido en la resolucion
28746 resulta improcedente, ya que la falsa determinacién de que no se demostré un
efecto técnico sorprendente sobre D1 introduce un vicio en el analisis problema-solucién
que conduce al examinador hacia la determinacién de un problema técnico erréneo y, por

lo tanto, a la conclusion equivocada de que la solicitud era obvia en vista del arte previo.

También se debe resaltar que los efectos técnicos demostrados por el solicitante
no se encuentran divulgados ni sugeridos en ninguno de los documentos D2 o D3, por lo



CAVELIER

ABOGADIDS

que la solucién provista por el solicitante al problema técnico no podria haberse derivado

de forma obvia, partiendo de D1, con las ensefianzas de estos documentos.

De esta forma, y en virtud de los efectos técnicos inesperados debidamente
reportados por el solicitante, debe reconocerse el nivel inventivo de la presente solicitud
por encima de los documentos citados.

5.2. Conclusiéon

Los documentos D1, D2 y D3 no resultan anterioridades validas capaces de

afectar la novedad y el nivel inventivo de los compuestos de la presente solicitud.

Por todo lo anterior, se considera 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:

VI. PETICION

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

6.1. Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisién contenida en la

Resolucion No. 28746 del 29 de Mayo de 2015, en cuanto resuelve negar el privilegio de
patente de invencién.

6.2. Que se otorgue el privilegio de patente de invencion para “NUEVOS ACIDOS
PIPERIDINIL-MONOCARBOXILICOS COMO AGONISTAS DEL RECEPTOR DE
ESFIGOSINA-1-FOSFATO 1 (S1P1)” a favor de BIOPROJET y SUN PHARMA
ADVANCED RESEARCH COMPANY LTD.

VIl. NOMBRE Y DIRECCION

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



CAVELIER

ABOGADEDS

BIOPROJET
30, rue des Francs Bourgeois,
F-75003, Paris

Francia

SUN PHARMAADVANCED RESEARCH COMPANY LTD
17/b Mahal Industrial —Estate Mahakali Caves Road Andheri (E)
Mumbai 40093

India

VIIl. 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.

Sefior Superintendente,

2 @emese . aSoble

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

QCOLO-20603-0841-0001-8
@“‘ SML\SML\ID-281598\WPC20603
No. M-2015-281598\SML



