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RECURSO DE REPOSICION

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogota, D.C., identificado como aparece al
pic de mi firma, cn mi condicion de apoderado de la sociedad solicitante, y dentro del término
lcgal previsto por ¢l articulo 76 del Codigo de Procedimiento Administfativo y de lo Contencioso
Administrativo, me permito interponer RECURSO DE REPOSICION en contra de la Resolucién
No. 52483, notificada por edicto desfijado el 02 de octubre de 2014.

1. ANTECEDENTILS

La solicitud divisional ventilada en este expediente fue presentada cl 15 de mayo de 2014, y
contenia un Capitulo Reivindicatorio con 28 reivindicaciones. Segun Ja Resolucion No. 52498,
¢l Despacho rechaza la totalidad de las reivindicaciones porque i) la materia reclamada enbla
solicitud divisional corresponde a la misma materia presentada en el Capitulo Reivindicatorio de
la solicitud parental No. 12-008.148 presentada el 20 de encro de 2012 con radicado No. 12-
008.148-00000-0000; y ii) dicha materia constituye una ampliacion a la materia originalmente

divulgada, por 1o que no sc encuentra dentro de lo dispuesto por ¢l articulo 36 de la Decision 486.
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OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.
2. OBJETO DEL RECURSO

Que sc revoque la resolucion recurrida, y en su lugar se acepte la presentacion de la solicitud
Divisional A del expediente 12-008.148, con numero de radicado 14-105.117, con el fin de que

s¢ realice el examen de fondo las reivindicaciones contenidas en el Capitulo Reivindicatorio

Modificado adjunto al presente Recurso de Reposicion.

3. F UNDAMENTO DEL RECURSO

Con referencia a los argumentos presentados por la SIC para rechazar la presente solicitud
divisional para su estudio de patentabilidad en la resolucion aqui recurrida, difiero
respetuosamente del anélisis expuesto, y procedo a refutar dichos argumentos, exponiendo las

motivaciones técnicas y juridicas que desvirtiian la posicion de ese Despacho.

3.1.  La SIC afirma que el disclaimer incluido en la Reivindicacion 1 “con la condicion de que
si Y es S(0)2R3, entonces R’ no es metilo” no encuentra sustento a lo largo de la materia
inicialmente presentada, por lo que corresponde a una ampliacién a la materia originalmente

presentada.

Como el disclaimer de la Reivindicacion 1 esta fuera del alcance inicialmente divulgado, no se
pucde tener en cuenta en el andlisis de la solicitud divisional. Realizado dicho andlisis sin el
disclaimer, la SIC concluye que los compuestos reclamados en la Reivindicacion 1 se encuentran
contenidos en la Reivindicacion 1 del Capitulo Reivindicatorio de la solicitud parental con

radicado No. 12-008.148-00000-0000, y presenta la siguiente tabla comparativa:
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no sea metilo.

divisional y la solicitud parental No. 12-008.148:

l.a SIC argumenta que elcctuar varios tramites sobre la misma maleria de proteccion es contrario
a los principios gue rigen las actuaciones administrativas, y cita el documento PCT/GL/ISPE/]
sobre el Tratado dc Cooperacion en materia de Patentes (PCT) que se refiere a solicitudes en
tramitc simultdneamente y schiala que “...exisre el principio aceptado de que no se concederdn
dos patentes al mismo solicitante para una invencion. Se puede permitir que un solicitante
proceda a presentar dos solicitudes internacionales que tengan la misma descripcion, siempre
que las reivindicaciones sean claramente distintas en cuanio a su dmbito, y se dirijan a un objeto
diferente...” (Pdg. 117, pamr. 11.10, Regla 64.3). Asi, no se pueden conceder dos patentes al
mismo solicitante para una misma invencion, que en este caso aplica para la presente solicitud

divisional y la de la solicitud 12-008.148. pucsto que presentan ¢l mismo objcto de invencion.

En primer lugar, procederé a explicar por qué difiero respetuosamente de la

opinién del Despacho cn lo que respecta al anlisis de las reivindicaciones de la presente solicitud

Ixistc cvidencia y soporte en la divulgacion del Capitulo Descriptivo para el disc/aimer incluido
cn la Reivindicacion | de fa presente solicitud divisional, en particular las paginas 13 a 15 y

lijemplo 5 proporcionan cvidencia de compueslos comprenden la fraccion S(O»R’ y en donde R’
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Tal como es expresado y descrito en ¢l Capitulo Descriptivo tal como fue presentado, no solo se
describen compuestos de alquilsufonilo comprendiendo metilo, sino también al menos etilo, tal

como ¢l compuesto:
“(118,1708)-11-[4-tetilsulfonil)fenil]-] 7-hidroxi-1 7-(pentafluoroetil)esira-4, 9-dien-3-ona (Ef. 5)"

Por lo tanto, considero respetuosamente que la definicidn que comprenden las reivindicaciones
pendienles dec la presente solicitud divisional se diferencia de aquella referida en la
Reivindicacion | de la solicitud parcntal No. 12-008.148. Asimismo, la definicion de compucstos
de alquilsulfonilo comprendiendo alquilo C;-C, diferentes a metilo se encuentran claramente

descritos en ¢l Capitulo Descriptivo.

ii) Teniendo en cucnta todo lo anterior, y con ¢l animo de brindar mayor

claridad a la materia reivindicada, me permilo presentar un Capitulo Reivindicatorio

Modificado. que reemplaza en su totalidad el Capitulo Reivindicatorio presentado el 15 de mayo
de 2014, mediantc la cual quedc accplada inequivocamente la referencia a compuestos de
alquilsulfonilo, tal quc alquilo es “Alquilo representa grupos alquilo lineales o ramificados con
1-6 diomos de carbono como, por ejemplo. metilo, etilo, propilo, isoprapilo, n-butilo, sec-butilo,

isobutilo, ter-butilo. n-pentilo, isopentilo. neopentilo, hexilo, heptilo, octilo, nonilo y decilo”.

Adicionalmente, me permito reiterar respetuosamente que me cncueniro en desacuerdo con la

opinion de falla de sustento de la malcria reivindicada y solicito que se reconsidere tal postura.

Asi, considero que en las nucvas condiciones, la materia reivindicada en el Capitulo
Reivindicatorio Modificado adjunto no se solapa con lo reivindicado en la solicitud parental y a
su ver se encuentra sustentada en el Capitulo Descriptivo inicialmente presentado, con lo cual

podra ser aceptada.

s por cllo que solicito que se reconsidere la decision de rechazo de la presente solicilud

divisional.

4. Para terminar, de conformidad con lo establecido en el articulo 80 del Codigo de
Procedimienio Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicito respeluosamente que

todos y cada uno de los punios planicados en ¢l presente recurso sean resucltos de manera

individual. completa v motivada. respecto de las razones de hecho, derecho y/o conveniencia que
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lleven a csa Supcrintendencia a adoptar la decision que estime frente a la solicitud aqui

formulada.
5. NOTIFICACION

Reeibiré notificaciones en mis olicinas ubicadas cn la Carrera 5 No. 34-03, d¢ Bogota.

Atentamente,

Yz

CARILOS R. OLARTLE
C.C. No. 79.782.747 de Bogota
T.P. 74.295

ANEXOS:
Capitulo Reivindicatorio Madilicado.
Recibo de pago correspondiente a la asa de modificacion de las reivindicaciones.

- Recibo de pago correspondiente a 18 reivindicaciones adicionalcs.
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CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Recurso de Reposicion)

1, Compucsto de la tormula |

HI\I/\\

¢n donde

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

Y cstd scleccionado del grupo que comprende SR, S(O)R’, S(O)%R’, S(O)NH)R’,
S(O)NR)R’, S(ORNR'R";

)’ representa hidrogeno, alquilo C;-Cg, aralquilo C4-Cyj o arilo;

R? representa alquilo Cy-Cy o arilo:

R* representa un grupo S(O)2R6;

R® representa fenilo o 4-mctiifenilo;

X es un atomo de oxigeno:

R esté scleccionado del grupo que comprende hidrégeno, alquilo C,-C o, arilo;

R’. R' cstan seleccionados, de modo independicnte entre si, del grupo que comprende
hidrageno, alquilo C)-Cjp o arilo o también junto con ¢l dtomo de nitrogeno, son un anillo
heterociclico saturado o insaturado de 3 a 8 miembros;

y sus cstereoisomeros scparados, sus sales, solvatos o solvatos de las sales, incluyendo
todas las modificacioncs crislalinas;

mientras que cuando Y es S(O)R’, entonces R? es etilo, propilo, isopropilo, n-butilo, sec.-

butilo, isobutilo, ter.-butilo, n-pentilo, isopentilo, ncopentilo y hexilo.

)] Compuesto dc acuerdo con la Reivindicacion 1. en donde

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

Y esta scleccionado del grupo gque comprende SR, S(O)RJ, S(0),R?, S(O)('NH)RJ,
S(OYNRMR?, S(OLNR’R'; y

R? representa hidrogeno, alquilo C-Cg 0 §-CHa-fenilo;

R’ representa alquilo C-Ceg; ¥

X ¢s un atomo dc oxigeno;

R® es fenilo o 4-metilfenilo; y

R®. R'" son, de modo independiente entre si, hidrogeno o alquilo C-C, o fenilo;

y sus cstercoisomeros separados, sus sales, solvalos o solvalos de las sales;
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micntras quc cuando Y es S(O);R". entonces R? es etilo, propilo. isopropilo, n-butilo, sec.-

butilo, isobutilo, ter.-butilo, n-pentilo, isopentilo, neopentilo y hexilo.

3. Compuesto de acucrdo con la Reivindicacion 1, en donde R'es S(O)zR3 y X es O.
4. Compucsto de acuerdo con la Reivindicacion 3, en donde R’ cs alquilo Ci-Cq, excepto
metilo.

5. Compuesio de acucrdo con la Reivindicacion 1, en donde R' es SOYNHIR’ y X es O y

sus cslereoisdmeros separados.

6. Compucsto dc acucrdo con la Reivindicacion S, en donde R? es alquilo C-C¢ y sus

csicreoisomeros separados.

7. Compuesto dc acuerdo con la Reivindicacién 6, en donde R’ es metilo y sus

cstecreoisémeros separados.

8. Compuesto de acuerdo con la Reivindicacién 1, en donde R' es SOR? y X es O y sus

estcreoisomeros scparados.

9. Compucsto de acucrdo con la Rceivindicacién 8, en donde R es alquilo C,-Cs y sus

cstereoisomeros scparados.

10. Compucsto de acuerdo con la Reivindicacién 9, en donde R' es metilo y sus

cstereoisdmeros separados.

1.  Compuesto de acucrdo con la Reivindicacion 1, en donde R' es SR? y X es O,
12.  Compuesto de acuerdo con la Reivindicacion 11, en donde R? es hidrégeno.
13.  Compuesto de acuerdo con la Reivindicacién 11, en donde R” es alquilo C-Cs.
14.  Compuesto de acucrdo con la Reivindicacion 13, en donde R? es metilo.

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

16.  Compucsto de acucrdo con la Reivindicacion 15, en donde R? es fenilo.
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17.  Compuesto de acuerdo con la Reivindicacion 11, en donde R? ¢s aralquilo C-C)q.
18.  Compucsto de acuerdo con la Reivindicacion 17, en donde R? es bencilo.
19.  Compueslos de acuerdo con la Reivindicacion 2, en donde R’ es metilo, etilo o hidrogeno.

20.  Compuestos de acucrdo con la Reivindicacién 1, en donde R? es alquilo C,-Cs, micniras
que cuando Y cs S(O):R?, cntonces R” ¢s etilo, propilo, isopropilo, n-butilo, sec.-butilo, isobutilo,

ter.-butilo, n-pentilo, 1sopentilo, neopentilo y hexilo.

21.  Compuestos d¢ acuerdo con la Reivindicacion 4, en donde R? s etilo.
22.  Compuestos de acuerdo con la Reivindicacion 1, en donde R? es fenilo.
23.  Compuestos dc acuerdo con la Reivindicacion 6, en donde n = 1.

24.  Compucslos de acucrdo con la Reivindicacion 1, en donde Y rcpresenta SR? 0 S(0):R’ 0
S(OYNIDR? con R’ hidrogeno. metilo o ctilo ¥ R’ = metilo o ctilo, mientras que cuando Y es

S(O)zR]. entonces R? ¢s etilo.
25.  Compuestos de acuerdo con la Reivindicacion 1, en donde Y represcnla S(ORR’.

26.  Los compucstos de acuerdo con la Reivindicacion 1
(11B,17B)-17-hidroxi-11-[4-(metilsulfanil)fenil]-17-(pentafluoroetil)estra-4,9-dien-3-ona;
(11B,17B)-11-[4-(ctilsulfanil)fenil]-17-hidroxi-17-(pentafluoroetil )estra-4,9-dien-3-ona;
(11B,17B)-17-hidroxi-11-{4-|(RS)-metilsulfinil]fenil}-17-(pentalluoroetil)estra-4,9-dien-

3-ona:

(11B,17B)-11-[4-(etilsulfonil)fenil]-17-hidroxi-17-(pentafluoroctil)estra-4,9-dien-3-ona;

(11B,17B)-11-|4-(bencilsul fanil)fenil]-17-hidroxi- 1 7-(pentalluoroetiljestra-4,9-dien-3-ona;

N-[{4-[(11B,17p)-17-hidroxi-3-0x0-17-(pentafluoroetii)estra-4,9-dicn-11-
il]fenil](RS)(mcliI)oxido-lﬁ-sulfaniIidcnI-4-mclilbcnccnsulf0namida;

(118,17B)-17-hidroxi-11-[4-(RS-metilsulfonimidoil)fenil]-1 7-(pentafluoroetil Jestra-4,9-
dien-3-ona:

(11B,17B)-17-hidroxi-11-|4'-(metilsulfanil)bilenil-4-il]-1 7-(peniafluoroetil)estra-4,9-dien-
3-ona;

(11B,17B)-17-hidroxi-11-[4-(metilsulfonil)bifenil-4-il|-17-(pentafluoroetil Jestra~4.9-dien-

3-ona;
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N-[ {4'-[(11B,17B)- 1 7-hidroxi-3-ox0-17-(pentafiucroctil)estra-4,9-dien- 1 1-ilJbifenil-4-
it} (RS)(mctil)oxido-A’-sulfanilidcn]-4-metilbencensul fonamida;
(11B.17B)-17-hidroxi-11-[4'-(RS-metilsulfonimidoil)bifenil-4-il}-17-
(pentafluoroctil)cstra-4,9-dien-3-ona;
(11P,17B)-17-hidroxi-17-(pentafluoroetil)- 1 1-(4'-sul fanilbifenil-4-il )estra-4,9-dien-3-ona;
4'-[(118,178))-1 7-hidroxi-3-oxo-17-(pentafluoroctilJestra-4,9-dien-11-i{]-N,N-
dimetilbifenil-4-sulfonamida:
4-[(11P,17B)-17-hidroxi-3-oxo-17-(pentafluoroetil)estra~4.9-dien-11-i1]-N.N-

dimctilbencensul fonamida.

27.  Medicamento guc contienc un compuesio de acuerdo con una de las Reivindicaciones 1-
26 ¢n combinacién con otro principio activo seleccionado entre SERMs (moduladores seleclivos
del receptor cstrogénico), SERDs (desestabilizadores sclectivos del receptor estrogénico),
antiestrogenos, inhibidores de aromatasa, inhibidores de quinasa, inhibidores de la angiogénesis

y/o cilostaticos.

28.  Medicamento que conticne un compuesto de acuerdo con una de las Reivindicaciones |-
26 c¢n combinacién con un excipicente inerte, no toxico, farmacéuticamente apropiado, donde
dicho cxcipiente se define como vchiculos, disolventes, emulsionantes y dispersantes o
rcticulantes, aglutinantes, polimeros sintéticos y naturales, cstabilizantes, colorantes y correclores

del sabor y/o del olor.
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