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REC U R SO  DE R E PO SIC IO N

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y veeino de Bogotá, D.C., identificado como aparece al 

pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante, y dentro del téraiino 

legal previsto por el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, me permito interponer RECURSO DE REPOSICIÓN en contra de la Resolución 

No. 52483, notificada por edicto desfijado el 02 de octubre de 2014.

I. A N TE C ED EN TE S

La solicitud divisional ventilada en este expediente fue presentada el 15 de mayo de 2014, y 

contenía un Capítulo Reivindicatorío con 28 reivindicaciones. Según la Resolución No. 52498, 

el Despacho reeha/,a la totalidad de las reivindicaciones porque i) la materia reclamada en la 

solicitud divisional corresponde a la misma materia presentada en el Capítulo Reivindicatorío de 

la solicitud parental No. 12-008.148 presentada el 20 de enero de 2012 con radicado No. 12- 

008.148-00000-0000; y ii) dicha materia constituye una ampliación a la materia originalmente 

divulgada, por lo que no se encuentra dentro de lo dispuesto por el artículo 36 de la Decisión 486.
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2. O BJETO  DEL REC U R SO

Que se revoque la resolución recurrida, y en su lugar se acepte la presentación de la solicitud 

Divisional A del expediente 12-008.148, con número de radicado 14-105.117, con el fin de que 

se realice el examen de fondo las reivindicaciones contenidas en el Capítulo Reivindicatorío 

Modificado adjunto al presente Recurso de Reposición.

3. FU N D A M EN TO  DEL REC U R SO

Con referencia a los argumentos presentados por la SIC para rechazar la presente solicitud 

divisional para su estudio de patentabilidad en la resolución aquí recurrida, difiero 

respetuosamente del análisis expuesto, y procedo a refutar dichos argumentos, exponiendo las 

motivaciones técnicas y jurídicas que desvirtúan la posición de ese Despacho.

3.1. La SIC afirma que el disclaimer incluido en la Reivindicación 1 '"con la condición de que 

si Y  es S(0)2R^, entonces /Ó no es metilo'’" no encuentra sustento a lo largo de la materia 

inicialmcnte presentada, por lo que corresponde a una ampliación a la materia originalmente 

presentada.

Como el disclaimer de la Reivindicación 1 está fuera del alcance inicialmente divulgado, no se

puede tener en cuenta en el análisis de la solicitud divisional. Realizado dicho análisis sin el

disclaimer, la SIC concluye que los compuestos reclamados en la Reivindicación 1 se encuentran 

contenidos en la Reivindicación 1 del Capítulo Reivindicatorío de la solicitud parental con 

radicado No. 12-008.148-00000-0000, y presenta la siguiente tabla comparativa:
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La SIC argumenta que efectuar varios trámites sobre la misma materia de protección es contrario 

a los principios que rigen las actuaciones administrativas, y cita el documento PCT/GL/ISPE/1 

sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) que se refiere a solicitudes en 

trámite simultáneamente y  señala que "...existe e l principio aceptado de que no se  concederán  

dos patentes a l mismo solicitante para  una invención. Se puede perm itir que un solicitante 

proceda  a  presentar dos solicitudes internacionales que tengan la  m ism a descripción, siempre 

que las reivindicaciones sean claramente distintas en cuanto a  su  ámbito, y  se  dirijan a  un objeto  

diferente..."  (Pág. 117, párr. 11.10, Regla 64.3). Así, no se pueden conceder dos patentes al 

mismo solicitante para una misma invención, que en este caso aplica para la presente solicitud 

divisional y la de la solicitud 12-008.148, puesto que presentan el mismo objeto de invención.

b- i) En primer lugar, procederé a explicar por qué difiero respetuosamente de la 

opinión del Despacho en lo que respecta al análisis de las reivindicaciones de la presente solicitud 

divisional y la solicitud parental No. 12-008.148:

lüxistc evidencia y soporte en la divulgación del Capítulo Descriptivo para el disclaim er incluido 

en la Reivindicación I de la presente solicitud divisional, en particular las páginas 13 a 15 y 

lijemplo 5 proporcionan evidencia de compuestos comprenden la fracción S(0)2R^ y  en donde R̂  

no sea metilo.
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l'al como es expresado y descrito en el Capitulo Descriptivo tal com o fue presentado, no solo se 

describen compuestos de alquilsufonilo comprendiendo m etilo, sino también al m enos etilo, tal 

com o el compuesto:

"(1 J(i,17p)-¡ ¡•[4-(etilsu lfonil)fem l]-¡ 7-hiJroxi-l 7-(penlq/luoroeíil)eslra~4,9-dien~3-ona (Ej. 5)"

Por lo tanto, considero respetuosamente que la definición que comprenden las reivindicaciones 

pendientes de la presente solicitud divisional se diferencia de aquella referida en la 

Reivindicación 1 de la solicitud parental No, 12-008.148. Asim ism o, la definición de compuestos 

de alquilsulfonilo comprendiendo alquilo Ci-Cé diferentes a m etilo se encuentran claramente 

descritos en el Capitulo Descriptivo.

ii) Teniendo en cuenta todo lo anterior, y  con el ánimo de brindar mayor 

claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un C apítulo Reivindicatorío  

.M odificado, que reemplaza en su totalidad el Capítulo Reivindicatorío presentado el 15 de mayo 

de 2014. mediante la cual quede aceptada inequívocamente la referencia a compuestos de 

alquilsulfonilo, tal que alquilo es "Alquilo representa grupos alquilo lineales o ramificados con 

1-6 átom os de carbono como, p o r  ejemplo, metilo, etilo, propilo , isopropilo, n-bufilo, sec-butilo, 

isohutilo. ler-butilo. n-pentilo. isopentilo, neopentilo. hexilo, heplilo, octilo. nonilo y  decilo".

Adicionalmcnte, m e permito reiterar respetuosamente que me encuentro en desacuerdo con la 

opinión de falta de sustento de la materia reivindicada y solicito que se reconsidere tal postura.

A sí, considero que en las nuevas condiciones, la materia reivindicada en el Capitulo 

Rcivindicatorio M odificado adjunto no se solapa con lo reivindicado en la solicitud parental y a 

su vez se encuentra sustentada en el Capítulo Descriptivo inicialmenle presentado, con lo cual 

podrá ser aceptada.

Es por ello que solicito que se reconsidere la decisión de rechazo de la presente solicitud 

divisional.

4. Para terminar, de conformidad con lo establecido en el articulo 80 del Código de 

Procedimiento Administrativo y  de lo Contencioso Administrativo, solicito respetuosamente que 

todos V cada uno de los puntos planteados en el presente recurso sean resueltos de manera 

individual, completa v motivada, respecto de las razones de hecho, derecho y/o conveniencia que
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lleven a esa Supcrinlendcncia a adoptar la decisión que estime frente a la solicitud aquí 

formulada.

5. NOTIFICACIÓN

Recibiré notificaciones en m is oficinas ubicadas en la Carrera 5 N o. 34-03, de Bogotá.

Atentamente,

CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá  

T.P. 74.295

ANEXOS:

Capítulo Rcivindicatorio Modificado.

Recibo de pago correspondiente a la tasa de modificación de las reivindicaciones. 

- Recibo de pago correspondiente a 18 reivindicaciones adicionales.
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CAPÍ'l ULO R K IV IN D IC A TO RIO  M O D IFIC A D O  

(Recurso de Reposición)

1. Compuesto de la fórmula 1

OH

I

en donde

R* representa un radical Y o un anillo fenilo mono- o  disustituido con un radical Y;

Y está seleccionado del grupo que comprende SR^. S(0)R^, S (0 )a R \ S(0)(NH)R^, 

S (0)(N R '')R \ S (0)2NR‘'r ''’;

R  ̂representa hidrógeno, alquilo Ci-Ce, aralquilo C7-Cio o  arilo;

R  ̂representa alquilo Cj-Ce o arilo;

R'’ representa un grupo S(0 )2 R ;̂

R  ̂representa fenilo o  4-mctilfenilo;

X es un átomo de oxígeno;

R’ está seleccionado del grupo que comprende hidrógeno, alquilo Ci-Cio, arilo;

R^ R‘® están seleccionados, de modo independiente entre sí, del grupo que comprende 

hidrógeno, alquilo C|-Cio o arilo o también junto con el átomo de nitrógeno, son un anillo 

hcterocíclico saturado o insaturado de 3 a 8 miembros;

y sus cstcreoisómeros separados, sus sales, solvatos o solvaios de las sales, incluyendo 

todas las m odincacioncs cristalinas;

mientras que cuando Y es  S(0)2R^. entonces R̂  es etilo, propilo, isopropilo, n-butilo, sec.- 

butilo, isobutilo, tcr.-butilo, n-pcntilo, isopentilo, neopentilo y hexilo.

2. Compuesto de acuerdo con la Reivindicación I. en donde

R' representa un radical Y o un anillo fenilo monosustituido con un radical Y;

Y está seleccionado del grupo que comprende SR^, S(0)R^, S(0)2R^, S(0)(NH)R^, 

S (0 )(N R ')R \ S(0)2N R ’̂ R'”;y

R  ̂ representa hidrógeno, alquilo Ci-Cg o S-CH 2 -fenÍlo;

R  ̂representa alquilo Ci-Ce; y 

X es un átomo de oxígeno;

R*" es fenilo o 4-melilfcnÍlo; y

R^ R'“ son, de modo independiente entre sí, hidrógeno o alquilo Ci-Ce o fenilo; 

y sus cstcreoisóm eros separados, sus sales, solvatos o solvatos de las sales;
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micnlras que cuando Y es S(())2 R^ enlonccs R  ̂es etilo, propiio. isopropilo, n-butilo, sec.- 

butilo, isobutilo, tcr,-butilo, n-pcnlilo, isopentilo, neopentilo y hexilo.

3. Compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde R' es S(0)2R^ y X  es O.

4. Compuesto de acuerdo con la Reivindicación 3, en donde R̂  es alquilo Ci-Ce, excepto 

metilo.

5. Compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde R ’ es S(0)(NH )R^ y X  es O y 

sus cstcreoisómeros separados.

6. Compuesto de acuerdo con la Reivindicación 5, en donde R  ̂ es alquilo Ci-Cé y sus 

cstcreoisómeros separados.

7. Compuesto de acuerdo con la Reivindicación 6, en donde R̂  es metilo y sus

cstcreoisómeros .separados.

8. Compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde R* es SOR^ y  X  es O y sus 

cstcreoisómeros separados.

9. Compuesto de acuerdo con la Reivindicación 8, en donde R̂  es alquilo Ci-Ce y  sus 

cstcreoisómeros separados.

10. Compuesto de acuerdo con la Reivindicación 9, en donde es metilo y sus

cstcreoisómeros separados.

11. Compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde R' es SR^ y X es O.

12. Compuesto de acuerdo con la Reivindicación 11, en donde R  ̂es hidrógeno.

13. Compuesto de acuerdo con la Reivindicación 11, en donde R  ̂es alquilo C|-C6.

14. Compuesto de acuerdo con la Reivindicación 13, en donde R  ̂es metilo.

15. Compuesto de acuerdo con la Reivindicación 11, en donde R  ̂es arilo.

16. Compuesto de acuerdo con la Reivindicación 15, en donde R  ̂es fenilo.
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17. Compuesto de acuerdo con la Reivindicación 11, en donde R  ̂es aralquilo Cy-Cio-

18. Compuesto de acuerdo con la Reivindicación 17, en donde R  ̂es bencilo.

19. Compuestos de acuerdo con la Reivindicación 2, en donde R  ̂es metilo, etilo o hidrógeno.

20. Compuestos de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde R  ̂ es alquilo Ci-Ce, mientras 

que cuando Y es S(0)2R^, entonces R̂  es etilo, propilo, isopropilo, n-butilo, sec.-butilo, isobutilo, 

tcr.-butilo. n-pcntilo, isopentilo, neopentilo y hexilo.

21. Compuestos de acuerdo eon la Reivindicación 4, en donde R  ̂es  etilo.

22. Compuestos de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde R* es fenilo.

23. Compuestos de acuerdo con la Reivindicación 6, en donde n =  I.

24. Compuestos de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde Y representa SR^ o S(0)2R^ o 

S(0)(NH)R^ con R  ̂=  hidrógeno, motilo o etilo y R  ̂ =  metilo o  etilo, mientras que cuando Y es 

S(0 )2 R .̂ entonces r ’ es etilo.

25. Compuestos de acuerdo con la Reivindicación I, en donde Y representa S(0)2R^.

26. Los compuestos de acuerdo con la Reivindicación 1

(I ip,l7P)-!7-hidroxi-ll-[4-(m etilsulfanil)fenil]-17-(pentafluoroetil)estra-4.9-dien-3-ona; 

(llp,l7p)-ll-[4-(etilsuIfanil)fcnil]-17-hÍdroxi-17-(pentafluoroetÍl)estra-4,9-dien-3-ona; 

(llp ,17p)-17-h idroxi-l l-{4-|(RS)-m etilsulfinil]fenil}-17-(pcntatluoroetil)estra-4,9-dien-

3-ona;

(1 ip ,l7 p )- l  l-[4-(etÍlsulfonil)fenil]-17-hidroxi-17-(pcntafluorocti!)estra-4,9-dien-3-ona;

(1 ip ,17P)-l l-|4-(bcnc¡lsulfanil)fenil]-l7-hidroxi-l7-(pentanuoroetil)estra-4,9-dien-3-ona; 

N -f {4-[{ 11 p, 17P)-17-hidroxi-3-oxo-17-(pentafluoroetÍl)estra-4,9-dicn-11 - 

il]fenil}(RS)(mctil)ox¡do-^^-sulfaniliden|-4-mctilbcnccnsulfonamida;

( 11P, 17p)-17-hidroxi-l 1 -[4-(RS-m etilsuIfonim idoil)fenil]-l 7-(pentafluoroetil)estra-4,9- 

dien-3-ona;

(1 ip,17P)-17-hidroxi-l 1-[4'-{nletilsu]fanil)bifcnil-4-il]-17-(pcntaí^uoroeti!)cstra-4,9-d^en-

3-ona;

(llp ,1 7 p )-l7 -h id ro x i-l l-[4'-(metiisulfonil)bifen¡!-4-ilJ-17-(pentanuoroetil)estra-4,9-dien-

3-ona;
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ip,17p).17-hidroxi-3-oxo-17-(pentaí1uoroctÍl)estra-4.9-dien-l l-il]b¡fenil-4- 

¡l}(RS)(mctil)oxido-X®-sulfanilidcnj-4-melilbencensulfonamida;

(1 ip .l7P )-l7 -h id rox i-l l-[4'-{RS-metiIsulfonimidoÍl)bitenil-4-iI]-I7- 

(penlafluoroctil)cslra-4,9-dion-3-ona;

(1 lp, l7P)- l  7-hidroxi-l7-(pcnlaíluoroetil)-l l-(4'-sulfaniIbifcnil-4-il)eslra-4,9-dien-3-ona; 

4'-[(l ip, l  7P))-17-hidroxi-3-oxo-l 7-(pcntafluoroetii)estra-4,9-dicn-l 1 -i!]-N,N- 

dimciilbifenií-4-sulfonaínida:

4 - [ ( l l  p, 17P)-17-hÍdroxi-3-oxo-l 7-(pentafluoroetiI)estra-4.9-dien-11 -il]-N .N - 

dimclilbcncensul fonamida.

27. Medicamento que contiene un compuesto de acuerdo con una de las Reivindicaciones 1- 

26 en combinación con otro principio activo seleccionado entre SERM s (moduladores selectivos 

del receptor cstrogcnico), SERDs (desestabilizadores selectivos del receptor estrogénico), 

aniiestrógcnos, inhibidores de aromatasa, inhibidores de quinasa, inhibidores de la angiogénesis 

y/o citostáticos.

28. Medicamento que contiene un compuesto de acuerdo con una de las Reivindicaciones 1- 

26 en combinación con un excipiente inerte, no tóxico, farmacéuticamente apropiado, donde 

dicho excipiente se define com o vehículos, disolventes, emulsionantes y dispersantes o 

reticulantes, aglutinantes, polímeros sintéticos y naturales, estabilizantes, colorantes y correctores 

del sabor y/o del olor.
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CONSIGNACION BANCO DE BOGOTA 062754387 705406402 08/10/2014 7.381.000.00

Conceptos Pagados
O A N T  P F N T I S T I O n CONCEPTO Vr I INniTARIO Vr CONCEPTO.

1 5 0 0 0 S 4 1 -0 3  CAMBIO DE MODM.IDAD Y  *  SOLiCITUD 128.000.00 128.000.00
T ^ T s m m '

SON; '*CIENTO VEINTIOCHO MIL PE SO S MONEDA CORRIEN'^^

R esponsable;

Recibo de  Caja Aplicado d ien te  No.

SU PER IN TEN D EN CIA  DE INDUSTRIA V CO M ER CIO

f il lt« { IM I» iI ll» flllli: |; l l
No. 14-105117- -00003-0000

F e c h a : 2014-1(W )9 16 :45 :12  D ep. 2 0 2 0  DIR.NUEVASCR 
Tra. 11 PATENTEIYII E ve 3 7 8  FASENACIONALI 
Act. 4 1 2  R E P O S P R E S R E C U  Folios: 11

S « M C * n lro :C a rn n  19 Me. 2 7 . »  P lae* 2 ,^8  710  BoeoU. D.C.-Celomble 

Web: w w w ek.flcv.co e« > « : ln>o<|ele.sov.ce Cenm uteder: |t71 ] U70M I) Fea: (S71) H 702M  Ufwe: O IH O M ItlM  C »  C en le r (S71) U lU M  

ocMre • M m«. <ati 4«



n
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COM ERCIO 

N IT ; 800 .176.089-2

Industria y Comercio
S Ü P E R l N T E N O f c N C I A

RECIBO DE C A JA No. 14-107746

BoQoU D.C.. O ctubre 09  d e  2014 -12 :4 2 :4 2

RECIBIDO DE ; OLARTE MOURE & ASOCIADOS NI 830.122.870

TIP.Q_PAGn_ BANCO

*** Soporte del Pago ’
CUENTA__________ Nr. PACO FFC.HA PACO VR PAOn

CONSIGNACION BANCO DE BOGOTA 062754387 705406402 08/10/2014 7.381.000.00

Conceptos Pagados
CANT RPNTIfiTICO CONCFPTO Vr UNDITARin Vr CONCFPTO

1 6 5 0 0 0 « t - 0 1  S O L IC IT U D E S

SON: “ QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PE SO S MONEDA CORRIENTE*

31.000.00 558.000.00
T s s s m ü ü "

R esDonsable;*«««** ■ '■
R ecibo de  Caja Aplicado aliÉxdediente No.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

W ■

Ífo .Í4 .106117 .-00003-0000

M .  412 REPOSPRESRECU Folios: 11

S M t C w trc : C «nw * 19 Na. 27 ■ M  P H o t J.AS y 10 B o fo ti . O.C.- ColOflibU 

W ib: w ww .H c.savxo a-mal: k itaO H c.se« .ce C arm uU dD r (S71) M700D0 F n :  (S71) H70204 U naa: 010000410101 CaU C an ta r ($71) «512240 

. OMvMiaaMia.|2 4t'4«


