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Act. 412 REPOSPRESRECU  Folios: 14

Sefor

Tramite: 11
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. Actuacion: 412
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: PL-GILEAD SCIENCES, INC.-Solicitud de Patente de Invencién en Fase

Nacional PCT para "COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN PARTICULAS
PORTADORAS DE DIOXIDO DE SILICIO SOLIDAS Y UN COMPUESTO

TIAZOL UREIDO".-Clase CO7K 14/00.-Expediente numero 14-215.145.-

Yo, ALICIA' LLOREDA RICAURTE, mayor, vecina de esta ciudad, identificada con la

cédula de ciudadania nimero 39.690.713 de Usaquén, Representante Legal en Bogoté para

todos los asuntos relacionados con la Propiedad Industrial de la sociedad GILEAD
SCIENCES, INC. organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de

Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en Foster City, Estado de California,

Estados Unidos de América, atentamente manifiesto a usted que interpongo RECURSO DE
REPOSICION contra la Resolucién Nimero 2759 dictada por el sefior Superintendente de

Industria y Comercio el 30 de enero de 2015 y notificada por fijacién en lista del 3 de

febrero de 2015, por medio de la cual se rechaza una divisidn de solicitud.
I. EUNDAMENTOS DE DERECHO

Como fundamento de mi recurso me permito manifestar ante ese Despacho que en la
Resolucién Nimero 2759 se establece que la solicitud de patente divisional en cuestién ha

sido negada debido a:

"Que en este caso la division de la solicitud propuesta 14-215145-00000-0000 no
procede comoquiera que la solicitud fraccionaria contiene Ia misma materia del
capitulo reivindicatorio presentado para la solicitud parental radicado bajo el N° 10-
134187-A-00002-0000 del 30 de mayo de 201 4, que fue estudiado y denegado, por lo
que no requiere un nuevo estudio de patentabilidad ya que no corresponde a un

concepto inventivo diferente al estudiado y que por otra parte, no fue requerido por
falta de unidad de invencién. ' | '

La solicitud de divisién presentada no es en realidad una divisional, sino que replica la
materia contenida en la solicitud parental (..)"
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En vista de lo anterior,'a continuacion me permito realizar modificaciones sobre el
capitulo reivindicatorio y brindar argumentos; de manera que no solo se demostrard a ese |
Despacho que el capitulo reivindicatorib modificado correspondiente a la solicitud divisional
es diferente de aquel presentado para la solicitud parental, y que en ningdn momento ha '
sido objeto de estudio, sino que ademas se expondrd que el rechazo de la solicitud |

divisional realizado por ese Despacho se constituye en una clara violacién al Articulo 36 de
|

la Decisién Andina 486 de 2000.

Asimismo, se demostrara que tal rechazo de la solicitud divisional por parte de esej
Despacho, va en contravia del derecho al debido proceso, toda vez que no se le dio Ia;
oportunidad al solicitante de la divisional en cuestién, de tener un tramite mdependuenteI
como cualquier sohutante y que su solicitud tuviera un estudio de fondo por parte de la SIC

1. MODIFICACIONES EN EL CAPiTULO REIVINDICATORIO DE LA SOLICITUD'I

DIVISIONAL .

Inicialmente me permito sefialar que el solicitante ha decidido presentar un capitul(g

reivindicatorio modificado, el cual reemplaza al que se encuentra actualmente presentadlb

como se muestra a continuacion: ' !

. Nueva Reivindicacién 1. Corresponde a la reivindicacién 1 actualmente presentadé.

Sin embargo, se ha modificado de manera que ahora: !

v especifica que las particulas sélidas portadoras son: “particulas portadorﬂls\s

solidas de didxido de silicio”; - _ 5
v indica que “la higroscopicidad de las particulas portadoras de diéxido de silicid y
el compuesto de férmula (I) por separado, es mayor que la higroscopicidad I'de

" dicho compuesto de férmula (I). y dichas particulas portadoras de didéxido fde

silicio cuando estan juntos”;

v incorpora las caracteristicas técnicas de la reivindicacién 8 actualmerf\te

presentada; y
v se ha eliminado la frase: “que tienen, cada una, una superficie y/o poros”. |

|
Las modificaciones realizadas sobre la nueva reivindicacién 1 encuentran pleno soporte en
las pags. 5y 6 yen el Ejemplo 2 de la descripcién presentada para la presente solicitud. ,

Nueva Reivindicacién 2. Esta reivindicacion especifica que: “la compresibilidadi de

la composicién es mayor que la’ compresibilidad de la pIurahdad de partlculas

portadoras sédlidas de didxido de silicio”. Encuentra pleno soporte en el EJempﬂo 3

de la descripcién presentada para la presente solicitud.
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. Nueva Reivindicacion 3. Corresponde a la reivindicacion 3 actualmente presentada.

Sin embargo, se ha modificado de manera que ahora:

v elimina la referencia a particulas de silice y en su lugar especifica que son:
“particulas portadoras sélidas de diéxido de silicio”; y

v se ha eliminado la referencia a que las particulas tienen “una superficie y poros”.

. Nuevas Reivindicaciones 4 a 10. Corresponden respectivamente a las
reivindicaciones 4 a 7, 9, 10 y 12 actualmente presentadas. Sin embargo se han

modificado de manera que ahora: -

v en las nuevas reivindicaciones 4 a 7 se ha eliminado la referencia general a
silice y en su lugar se ha especificado que se trata de “particulas portadoras
sélidas de didxido de silicio”; y

v se ha adaptado la dependencia de las nuevas reivindicaciones 8 a 10 de acuerdo

con la nueva numeracion.

. Nueva_ Reivindicacién 11. Corresponde a la reivindicacion 13 actualmente

presentada. Sin embargo, se ha modificado de manera que ahora:

v especifica que las particulas sélidas portadoras son: “particulas portadoras
solidas de didxido de silicio”;

v indica que “la higroscopicidad de las particulas portadoras de didxido de silicio y
el compuesto de formula (I) por separado, es mayor que la higroscopicidad de
dicho compuesto de férmula (I) y dichas particulas portadoras de didxido de
silicio cuando estan juntos”: e ' _

v incorpora las caracteristicas técnicas de la reivindicacién 19 actualmente
presentada. |

Las modificaciones realizadas sobre la nueva reivindicacién 11 encuentran pleno soporte en

las pags. 5y 6 y en el Ejemplo 2 de la descripcién presentada para la presente solicitud.

. Nueva Reivindicacién 12. Esta reivindicacion especifica que: “la compresibilidad de

la mezcla es mayor que la compresibilidad de la pluralidad de particulas portadoras
~ solidas de didxido de silicio”. Encuentra pleno soporte en el Ejemplo 3 de la
descripcién presentada para la presente solicitud. ‘ |

. Nueva Reivindicacién 13. Corresponde a la reivindicacién 15 actualmente
presentada. Sin embargo, se ha modificado de manera que ahora:

v elimina la referencia a particulas de silice y en su lugar especifica que son:
“particulas portadoras sélidas de diéxido de silicio”; y
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d

v se ha eliminado la referencia a que las particulas tienen “una superficie y poros”|

Nuevas Reivindicaciones 14 a_16. Corresponden respectivamente a Ia‘s
reivindicaciones 16 a 18 actualmente presentadas. Sin embargo se ha eliminado lé

referencia general a silice y en su lugar se ha especificado que se trata de
partlculas-portadoras soélidas de diéxido de silicio”, ademas se ha adaptado su
dependencia de acuerdo con la nueva numeracién. _

Nuevas Reivindicaciones 17 y 18. Corresponden respectivamente a las
reivindicaciones 20 y 21 actualmente presentadas y su dependencia ha sido adaptad
de acuerdo con la nueva numeracién. _ ‘

Nueva Reivindicacién 19. Esta reivindicacién especifica que la composicién estd en
la forma de una tableta. ’

Nueva Rewmdncacnon 20. Esta reivindicaciéon especifica que la composuaon

comprende ademas otro agente terapéutico. Encuentra pleno soporte en las Imeaé

21 a 23 de la pag. 11 de la descripcidn presentada para la presente solicitud. ’

Nuevas Reivindicaciones 21 a 22. Estas reivindicaciones especifican que el agente;
terapéutico adicional es darunavir y atazanavir respectivamente. Encuentran pleng

soporte en las lineas 18 a 20 de la pag. 13 de la descripcién presentada para la
presente solicitud. ‘

Nuevas Reivindicaciones 23 a 26. Corresponden respectivamente a las

reivindicaciones 27 y 29 a 31 actualmente presentadas. Sin embargo ahora estan

dirigidas a una““composicién” y ademds se ha eliminado la referencia general a
silice y en su lugar se ha especificado que se trata de “particulas portadoras
solidas de diéxido de silicio”. Finalmente su dependencia se ha adaptado dél
acuerdo con la nueva numeracion.

Nueva Reivindicacién 27. Corresponde a la reivindicacion 32 actualmente

presentada. Sin embargo, se ha modificado de manera que ahora:

v especifica que las particulas sdlidas portadoras son: “particulas portadorasi
solidas de didxido de silicio”;

v se ha incluido la estructura quimica del compuesto de formula (Ia);

v indica que “la higroscopicidad de las particulas portadoras de didxido de silicio y
el compuesto de férmula (I) por separado, és mayor que la higroscopicidad de
dicho compuesto de férmula (I) y dichas particulas portadoras de didxido de
silicio cuando estan juntos”; e : ’

v incorpora .las caracteristicas técnicas de la reivindicacién 39 actualmente

\
presentada. 1
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Las modificaciones realizadas sobre la nueva reivindicacién 27 encuentran pleno soporte en

las pags. 4 a 6 y en el Ejemplo 2 de la descripcién presentada 'para la presente solicitud.

. Nueva Reivindicacion 28. Esta reivindicacion especifica que: “la compresibilidad de
la composicidn es mayor que la compresibilidad de la pluralidad de particulas portadoras
sélidas de didxido de silicio”. Encuentra pleno soporte en el Ejemplo 3 de la descripcién

presentada para la presente solicitud.

. Nuevas Reivindicaciones 29 a 35. Corresponden respectivamente a las

reivindicaciones 34 a 38, 40 y 41 actualmente presentadas. Sin embargo se han

modificado de manera que ahora:

v en la nueva reivindicacién 29 se ha eliminado la referencia a que las particulas
tienen “una superficie y poros”; "

v en las nuevas reivindicaciones 29 a 33 se ha eliminado la referencia general a
silice y en su lugar se ha especificado que se trata de “particulas portadoras
solidas de didxido de silicio”;

v en la nueva reivindicacién 33 se ha especificado el compuesto de formula (Ia);
Y _ |

v se ha adaptado la dependencia de las nuevas reivindicaciones 29 a 35 de acuerdo
con la nueva numeracién.

Las reivindicaciones 8, 11, 19, 23 a 26, 28, 39 y 42 actualmente presentadas han sido

eliminadas del capitulo reivindicatorio modificado.

De esta forma, el capitulo reivindicatorio modificado estd constituido por 35
reivindicaciones que se refieren de manera especifica, clara y concisa a las composiciones

que son objeto de la presente solicitud divisional, de acuerdo con las ensefianzas de la
descripcion,

En vista de este hecho, y a la luz de la facultad que la Decisién Andina 486 otorga al
solicitante mediante las disposiciones que establece el Articulo 34 de la-misma:

“Articulo 34.- El solicitante de una patente podré pedir que se modifique la solicitud en

.cualquier momento del trémite. La modificacién no podrd implicar una ampliacion de

la_proteccidn que corresponderia a la divulgacién contenida en la solicitud inicial.

Del mismo modo, se podré pedir la correccién de cualquier error material.” (Enfasis
afadido)
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Resulta claro que la presentacién del mencionado capitulo reivindicatorio moduﬂcado
estd amparada baJo la legislacién Andina, y por lo tanto muy comedidamente solicito a ese

Despacho tener en consideracién dicho capitulo reivindicatorio modificado en su analisis del
presente Recurso. ' |

2. EL CAPiTULOZ REIVINDICATORiO MODIFICADO CORRESPONDIENTE A LA

SOLICITUD DIVISIONAL 14-215.145 ES SUSTANCIALMENTE DIFERENTE AL
CAPITULO REIVINDICATORIO DE LA SOLICITUD PARENTAL 10-134.187A.

e e |

Ahora bien, en concordancia con las mencionadas modificaciones en el capitulo
reivindicatorio correspondiente a la presente solicitud divisional 14-215.145, es evidente
que la materia aqui reclamada de ninguna manera replica la materia del capitulo

reivindicatorio presentado para la solicitud parental radicado baJo el N° 10 134187-A:

00002-0000 del 30 de mayo de 2014,

Para resaltar tales diferencias, me permito llamar la atencién de ese Despacho sobre

el siguiente cuadro comparativo de los dos capitulos reivindicatorios en mencién: ‘

Capitulo Reivindicatorio para la
Solicitud Parental 10-134.1872

Cap_itulo Reivindicatorio Modificado para Iai
Solicitud Divisional 14-215.145 |

(Como se anexa al presente memorial)

Reiv 1. Una composiciéon que comprende
una pluralidad de particulas portadoras
de didxido de silicio sélidas, y un

compuesto de férmula (I):

o :

\(L’N\>/\ Tj\u/%n)/\/(uj\o/\{z
o P

o una sal farmacéuticamente aceptable

del mismo sobre o dentro de las
particulas portadoras de didxido de silicio
sélidas, donde la higroscopicidad de las
particulas portadoras. de didxido de silicio
y el combuesto es mayor que la
higroscopicidad de la mezcla conformada
por las particulas portadoras de didxido

de silicio y el compuesto.

" !
Reiv 1. Una composicidon que comprende una
pluralidad de particulas portadoras sdlidas déI
dioxido de silicio y un compuesto de férmula

():

0 |

] Ph |

\(Lyﬁ‘iﬂ%“]/\/(ﬁi(\ﬁz |
@ P

0o una sal farmacéuticamente aceptable deI‘

mismo sobre o dentro de particulas

las
portadoras sodlidas de didxido de silicio, en
donde la higroscopicidad de las particulas
portadoras de didxido de silicio y el compuesto’
de formula (I) por separado, es mayor que Ia‘
higroscopicidad de dicho compuesto de férmula:
(I) y dichas particulas portadoras de diéxido de
silicio cuando estan juntos, y en donde el‘
porcentaje en peso del compuesto de

formula (I) a las particulas gortadoras‘
solidas es 50% + 10%.

6
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Reiv 12. Un método que comprende

combinar el compuesto de férmula (I):

0

vifrfii«@

un solvente adecuado y una pluralidad de
particulas portadoras de didxido de silicio
sélidas para proveer una mezcla, donde
la higroscopicidad de las particulas
portadoras de didxido de silicio y el
compuesto es

mavyor que la

higroscopicidad de la mezcla.

Reiv 11. Un método que comprende combinar

el compuesto de férmula (I):

0

JU#QA/ULAQ

un solvente adecuado y una pluralidad de
particulas portadoras sélida_s de didxido de
silicio para proVeer una mezcla, en donde la
higroscopicidad de las particulas portadoras de
diéxido de silicio y el compuesto de férmula (I)
por separado, es mayor que la higroscopicidad
de dicho compuesto de formula (I) y dichas
particulas portadoras de didxido de silicio

cuando estan juntos, y_en donde el peso del
compuesto _de formula (I) dividido en el
peso de las particulas de silice es 1.0 +

0.5.

Reiv 22. La tableta de la reivindicacion
21, tableta

adicionalmente otro agente terapéutico.

donde la comprende

Reiv 21. La composicidn de la reivindicacion
20, en donde el agente terapéutico es
darunavir.

Reiv 22. La composicion de la reivindicacidn

20, en donde el agente terapéutico es

atazanavir.

Reiv 27. Una composiciéon farmacéutica

de
particulas portadoras de didxido de silicio

que comprende una pluralidad

solidas, un compuesto de férmula (Ia):

fumarato de disoproxilo de - tenofovir; -
emtricitabina; y elvitegravir,

de
portadoras de diéxido de silicio y el

compuesto

donde la

higroscopicidad las  particulas

es mayor que la

higroscopicidad de la mezcla conformada

Reiv 27. Una composicion farmacéutica que
de
portadoras sdlidas de didxido de silicio:

comprende una pluralidad particulas

un
compuesto de formula (Ia):

B SRR RaT

N

aw P
fumarato de disoproxilo de tenofovir;
emtricitabina; y elvitegravir, en donde la

higroscopicidad de las particulas portadoras de
diéxido de silicio y el compuesto de férmula ()
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por las particulas portadoras de diéxido | por separado, es mayor que la higroscopicidad
de silicio/compuesto. | de dicho compuesto de férmula (I) y dichas
particulas portadoras de didxido de silicio

cuando estan juntos, y en donde la relacién
del peso del compuesto de formula (I) al

peso de las particulas de silice es 1 +
0.05%.

A la luz de la compafacic’m anterior, es claro que tras las modificaciones realizadas, las
diferencias entre los dos capitulos reivindicatorios son notorias, lo que hace evidente que la
solicitud fraccionaria NO se refiere a la misma materia del capitulo reivindicatorio radicado
el 30 de mayo de 2014 para la solicitud parental 10-134.187A.

Igualmente} en vista de los argumentos anteriores y de las modificaciones realizadas
sobre el capitulo reivindicatorio correspondiente a la solicitud divisional, cabe resaltar que la
materia reclamada en la presente solicitud divisional 14-215.145 SI requiere de un
estudio de patentabilidad dado que no ha sido objeto de estudio en ningiin momento del
tramite de alguna de las solicitudes resultantes del fraccionamiento, razén por la cual
amablemente solicito a ese Despacho proceder con el estudio de patentabilidad de la

presente solicitud divisional.

3. LA SOLICITUD DIVISIONAL FUE RECHAZADA DE PLANO, SIN QUE LA MISMA
FUERA OBJETO DE UN ESTUDIO DE FONDO POR PARTE DE LA SIC

Como bien se ha mencionado a lo largo de este memorial, dentro de la Resolucién
Numero 2759,. ese Despacho resolvio rechazar la divisional, debido a que “no se requiere
nuevo estudio de patentabilidad” ya que segun la opinién del sefior Examinador la materia
reclamada no ‘constituye un concepto' inventivo diferente al estudiado y ademas no fue

requerido por falta de Unidad de Invencion.

Sin embargo, como ya se explicd anteriormente ese sefialamiento no es aplicable al
presente caso, teniendo en cuenta las modificaciones realizadas en el capitulo
reivindicatorio correspondiente a la presente solicitud divisional, el cual contiene materia
gque no ha sido objeto de éstudio en ningin momento del tramite de alguna de las
solicitudes resultantes del fraccionamiento, de acuerdo a lo expuesto en el punto 2. de este

escrito.

|
|
|

En cualquier caso, 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 continuacién:
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- La solicitud divisional fue presentada el 29 de septiembre de 2014, dentro el tramite
de la solicitud parental 10-134.187A, de manera oportuna y pagando la tasa oficial

correspondiente con un capitulo reivindicatorio de 42 reivindicaciones.

- Posteriormente sin ningln estudio de fondo, la SIC emitié la Resolucién Numero 2759
alegando el rechazo de la divisional, argumentando que la solicitud fraccionaria
contiene “/a misma materia del capitulo reivindicatorio presentado para la solicitud
parental radicado bajo el N° 10-134187-A-00002-0000 del 30 de mayo de 2014, que
fue estudiado y denegado, por lo que no requiere un nuevo estudio de patentabilidad
ya que no corresponde a un concepto inventivo diferente al estudiado y que por otra

parte, no fue requerido por falta de unidad de invencién”.

Asi, las cosas, a pesar de que el Solicitante presentd la solicitud divisional con el lleno

de los requisitos exigidos por la ley, la SIC no admitié a tramite la divisional en cuestion.

En este sentido, a continuacién se sefialan las razones por las que la presente solicitud
divisional debe ser aceptada y objeto de un estudio de fondo:

i) El rechazo de la solicitud divisional va en contra del articulo 36 de la

Decision 486, 2000:
El articulo 36 de la Decisién 486 de 2000 establece lo siguiente:

"Articulo 36.- El solicitante podrd, en cualquier momento del trdmite, dividir su

solicitud en dos o més_fraccionarias, pero_ninguna de éstas podrd implicar una

ampliacion de la proteccién que corresponda a la divulgacién contenida en la solicitud

inicial.

La oficina nacional competente podra, en cualquier momento del tramite, requerir al
solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de
invencién. '

Cada solicitud fraccionaria se beneficiard de la fecha de bresentacién Yy, en su caso, de
la fecha de prioridad de la solicitud inicial.

En caso de haberse invocado prioridadesv multiples o parciales, el solicitante o la
oficina nacional competente, indicaré la fecha o fechas de prioridad que corresponda a

las materias que deberdn quedar cubiertas por cada una de las solicitudes
fraccionarias.” '
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|
|
1
|

De acuerdo a lo anterior, la Decision 486 establece que el Gnico requisito para que unla
solicitud divisional no sea aceptada, es que dicha division implique una ampliacién de la
materia gue fue d|vngada inicialmente.

|
|
Asi las cosas, el capitu_lo reivindicatorio presentado y ahora modificado con la so|icitua
divisional, cumple a cabalidad con los requisitos del articulo 36 de la Decisién 486, toda vez

que no amplia la materia inicialmente divulgada y ademds tiene pleno soporte en Ié
descripcién. :

|

|

la solicitud divisional fue presentada de acuerdo a I¢
establecido en la norma cumpliendo los requisitos de forma, presentdndose de manera\
oportuna dentro el tramlte de la solicitud 10-134.187A, y pagando la tasa ofucnal‘
correspondlente aun capltulo re|V|nd|cator|o de 42 reivindicaciones.

Adicional a lo anterior,

|

o i
Sin embargo, sin ninglin estudio de fondo, la SIC emitié la Resolucién No. 2759
alegando el rechazo de la divisional,

argumentando que la materia presentada ya se‘I
estudio.

|
, las cosas, a pesar de que el Solicitante presentd la solicitud divisional con el Ileno‘

de los requisitos exigidos por la ley, y que ademas, presento un capitulo reivindicatorio g_‘

no amplia la materia inicialmente divulgada y tiene pleno sustento en la descripcion, la SIC |
|
no admitié a tramite la divisional en cuestién, desconociendo, que el Gnico requisito para

|
rechazar una divisional, es que la misma amplie la materia revelada en la solicitud parental.

ii) El re

e e sy g e SV UM UG U NRSalTIIENOS

. |
chazo de la solicitud divisional va_en contra de los lineamientos

|
_ |
propios de la SIC, establecidos en la “Guia para examen de solitudes de patente vy
modelo de ‘utilidad": !

Al respecto del examen de solicitudes divisionales, la “Guia para examen de solitudes '
de patente y modelo de utilidad” establece lo siguiente:

...el examinador debe verificar si se presentaron solicitudes fraccionarias. En caso |

afirmativo, debe asegurarse que ninguna de las fraccionarias implique una ampliacién

de la proteccién que corresponda a la divulgacién contenida en la solicitud parental.

|
Si las fraccionarias presentadas implican una ampliacién de la materia contenida en la

|
solicitud parental, y por lo tanto, no pueden aceptarse para examen, el examinador

|
debe indicar concretamente cuéles son los elementos que amplian materia.

Debe analizar las solicitudes fraccionarias Junto con la solicitud parental para

identificar si después de la divisién se mantiene materia superpuesta. Si las solicitudes

fraccionarias no estan bien presentadas porque haya materia que esta reivindicada en

10 |
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mas de una de ellas (materia superpuesta) se aceptardn todas para examen; sin
embargo en el examen de cada una de las fraccionarias se requerira la correccion del
error, es decir que se retire esa materia de una de ellas y se deje solo en la otra. Esto
quiere decir que el estudio de cada una las fraccionarias debera efectuarse de manera

simultdnea”,! (Resaltado fuera del texto).

Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Guia, de igual forma que lo
contenido en la norma, el Unico requisito para que una divisional no se acepte a estudio es

porque la misma implique una ampliacidn de la materia reivindicada en la solicitud inicial.

Asi mismo, de acuerdo a la Guia, es claro que en caso de que exista solapamiento de
materia, y la solicitud divisional reclame materia que se encuentre contenida en la solicitud

original, ese Despacho debera aceptar a examen la divisional y requerir al solicitante

dentro de dicho tramite para que corrija esta superposicidon de materia. Esto por supuesto
se entiende debera hacerse mediante un requerimiento de articulo 45, y no mediante una

resolucién de rechazo como se hizo en el presente caso.

Asi las cosas, si el examinador considera que la materia reclamada en la divisional
replica la materia contenida en la solicitud parental, tal como lo afirma dentro del presente
caso y que la materia ya fue objeto de estudio, no es procedente un rechazo de la divisional
por parte de la SIC, sino que la misma debe ser aceptada a trdmite para que se emita un
requerimiento en el cual se informe al solicitante sobre el solapamiento de materia y asi
mismo éste tenga la oportunidad de superar la mencionada objecién.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es claro que a la divisional presentada bajo el
nimero de expediente No. 14-215.145, se le ha debido dar el tramite correspondiente como
a cualquier solicitud de patente, haciéndole un estudio de fondo que permitiera al solicitante

tener la oportunidad de responder cualquier objecién a la patentabilidad que el examinador
pudiera tener.

ifi) El rechazo de la solicitud divisional va_en contra del derecho al debido

proceso y el derecho de defensa:

Para finalizar, el hecho que ese Despacho haya negado a mi representada la
posibilidad de que se hiciera un estudio de fondo en relacién con la patentabilidad de la
solicitud divisional 14-215.145, tramite que se debe dar a Cualquier divisional, es una clara
violacién del derecho al debido proceso, contemplado en el articulo 29 de nuestra

Constitucion Politica, la cual establece que el derecho al debido proceso es un derecho

fundamental que se debe aplicar tanto a las actuaciones judiciales como a las
administrativas.

! Guie? para examen de solicitudes de patente y modeio de -utilidad. (2012) Superintendencia de fndustria y Comercio.
Seccién 2.1.8 pagina 26.
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.|

De igual forma, el Nuevo Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo, establece que una de las finalidades de las autoridades administrativas (eJn
este caso la SIC) es garantizar dentro de los procedimientos administrativos el principio dell

debido proceso y en virtud de este el derecho a una defensa: \

Articulo 3: “..1. En virtud del principio del debido probeso, las actuaciones
administrativas se adelantaran de conformidad con las normas de procedimiento y
competencia establecidas en la Constitucion y. la Ley, con plena garantia de /bs derechos dé
representacion, defensa v_contradiccién...” (Resaltado fuera del texto).

|
Asi las cosas, queda claro que el hecho de que la presente solicitud divisional hay?
sido rechazada, sin la posibilidad de que se le haya aceptado a tramite y se le haya hecho
un estudio de fondo en relacion con la patentabilidad de la misma, vulnera el derecho a
debido proceso y al derecho de defensa, toda vez que el solicitante no tuvo la oportunidad
de controvertir con argumentos de fondo las objeciones que se pudieran tener en relacnod
con los merltos de la solicitud, sino que ahora debe solicitar la aceptacion de la mlsma
mediante este recurso, con el fin de que se revoque un rechazo que no esta_sustentado en
la ley. | | ' |
|
En el caso en cuestién, los requisitos especificos para aceptar el tramite de und
divisional son claros y fueron cumplidos a cabalidad bor parte de mi representada, razén por‘
la cual ese Despacho ha debido admitirla a trdmite y hacer el estudio de fondo
correspondiente, manteniendo asi el espiritu del debido proceso, y del derecho de defensa,’
dando la oportunidad al solicitante de dar respuesta a las objeciones de fondo y obtener unal
decisién fundamentada en relacién con la patentabilidad de la misma. Sin embargo, el

hecho de al haber rechazado la divisional tal como lo hizo es una clara violacién de Ios‘
derechos antes mencionados.

A \

II. CONCLUSION
_ . . |

Con base en las modificaciones y argumentos expuestos prewamente me permlto
mamfestar ante ese Despacho que la materia reclamada en la presente solicitud d|V|S|onaI|

no ha sido objeto de estudio en ninglin momento del trdmite de alguna de las solicitudes
resultantes del fraccionamiento. ' |

\
Por lo tanto amablemente solicito a su Despacho proceder con el estudio de
patentabilidad de la presente solicitud divisional. : |
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III. PETICION

En vista de todo lo anterior, ruego a usted revocar la Resolucion Numero 2759, con el

fin de que se admita a tramite la solicitud divisional de la referencia, y se proceda a estudiar

la misma a la luz de las modificaciones y los argumentos presentados, y en consecuencia se

conceda el privilegio de patente solicitado.

IV. PODER
En este punto me permito mencionar ante ese Despacho que el documento que
acredita mi calidad de Representante Legal en Bogota para asuntos relativos a la Propiedad

Industrial de las sociedades peticionarias fue allegado junto con la presentacion de la
presente solicitud divisional el 29 de septiembre de 2014,

V. ANEXOS
Anexo al presente recurso me permito presentar:

(i) Recibo numero 15-007215, éxpedido por la 'Superintendencia de Industria

y Comercio, que acredita el pago de las modificaciones mencionadas; y

(i) Copia de las paginas 44 a 49 que corresponden al capitulo reivindicatorio

modificado que consta de 35 reivindicaciones.
VI. DOMICILIO
Mi direccion es Calle 72 No. 5-83, Piso 6°, Bogotd D.C.

Del Sefior Superintendente,

ALICIA LLOREDA RICAURTE
T.P. 53.215 |

Direccién para Notificaciones: notificacionespatentes@Illoredacamacho.com
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é;[ead Seences
X 14-215.145

REIVINDICACIONES

Lo que se reivindica es:

1) Una composicién que comprende una pluralidad de particulas portadoras

sélidas de di6xido de silicio y un compuésto de formula (1):

N
Ph
N SRR
0 Ph '

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo sobre o de"ntro- de las particulas
portadoras sélidas de dioxido de silicio, en donde la higroscopicidad de las particulas
portadoras de diéxido de silicio y el compuesto de formula (I) por separado, es
mayor que la higroscopicidad de dicho compuesto de formula (1) y dichas particulas
portadoras de didxido de silicio cuando estan juntos, y en donde el porcentaje en
peso del compuesto de féormula (1) a las particulas portadbras solidas es 50% + 10%.

2) La composicién de la reivindicacion 1 en donde la compresibilidad de la
composicion es mayor que la compresibilidad de la pluralidad de particulas

portadoras soélidas de didxido de silicio.

3) La composicion de la reivindicacién 1 en donde Ia plu'ralvidad de particulas
portadoras sélidas de diéxido de silicio tienen un didametro de particula promedio de
aproximadamente 10 a aproximadamente 120 micrometros y un area SUpérﬁciaI BET
de aproximadamente 40 a aproximadarri_ente 400 m?/g. -

4) La composicion de la reivindicacion 3 en donde las particulas portadoras
solidas de diéxido de silicio son silice ahumado hidrofilico.

5) La composicién de cualquiera de las reivindicaciones 3 - 4 en donde las
particulas portadoras sélidas de diéxido de silicio tienen un diametro de grano
promedio de 20 — 40 micrometros. |

44



6) La composicion de cualquiera de las reivindicaciones 3 — 5 en donde las
particulas portadoras soélidas de didxido de silicio tienen un area superficial BET de
por lo menos 150 m?/g.

7) La composicién de cualquiera de las reivindicaciones 3 — 6 en donde el
compuesto de formula (1) es recubierto en los poros y/o sobre una superficie de las

particulas portadoras sélidas de dioxido de silicio.

8) La composicion de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 que es una
composicion farmacéutica que comprende ademas uno o mas excipientes

farmacéuticamente aceptables.

9) La composicion de la reivindicacion 8 que es formulada para administracion

oral.

10) La composicién de cualquiera de las reivindicaciones 1 — 9 en donde el
compuesto de formula (I) tiene una Concentracién enriquecida de 99 = 1% del

esteroisomero de formula (la):

11)  Un método que comprende combinar el compuesto de formula (1):
N .
' Ph ‘
h
/\>/\ j\ N i /\1S
N~ N N o 7
=~ H H 4
oo ! LA W
M Ph L o
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un solvente adecuado y una pluralidad de particulas portadoras sélidas de dioxido
de silicio para proveer una mezcla, en donde la higfoscopicidad de las particulas
portadoras de dioxido de silicio y el compuesto de férmula (I) por separado, es
mayor que la higroscopicidad de dicho compuesto de férmula (1) y dichas particulas
portadoras de diéxido de silicio cuando estan juntos, y en donde el peso del

compuesto de férmula (1) dividido en el peso de las particulas de silice es 1.0 + 0.5.

12) EIl método de la reivindicacion 11 en donde la compresibiﬁdad de la mezcla es
mayor que la compresibilidad de la pluralidad de particulas portadoras sélidas de
diéxido de silicio.

13) El método de la reivindicacion -11 en donde la pluralidad' de particulas
portadoras sélidas de dioxido de silicio tienen un diametro de particula promedio de
aproximadamente 10 a aproximadamente 120 micrometros y un area superficial BET

de aproximadamente 40 a aproximadamente 400 mZ/g.

14) El método de la reivindicacion 13 en donde las particulas portadoras solidas de

dioxido de silicio son silice ahumado hidrofilico.

15) El método de las reivindicaciones 13 6 14 en donde las particulas portadoras
solidas de diéxido de silicio tienen un diametro de grano p"romedio de 20 - 40

micrometros.

16) El método de cualquiera de las reivindicaciones 13 — 15 en donde las particulas
portadoras sélidas de diéxido de silicio tienen un area superficial BET de por lo
menos 150 m?/g. ' | |

17) El método de cualquiera de las reivindicaciones 13 — 16 en donde el solvente
es un alcohol (C4-Ce).

18) El método de cualquiera de las reivindicaciones 13 — 17 en donde el solvente
comprende etanol.

19) La composicién de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en donde la

composicion esta en la forma de una tableta.

20) La composicion de la reivindicaéién-19, en donde la tableta comprénde
ademas otro agente terapéutico.

46
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21) La composicion de la reivindicacion 20, en donde el agente tera'péutico es
darunauvir.

22) La composicién de la reivindicacién 20, en donde el agente terapéutico es

atazanauvir.

23) La composicion de la reivindicacion 19 que comprende ademas celulosa
microcristalina; hidroxipropilcelulosa; croscarmelosa de sodio; y estearato de
magnesio.

24) La composicion de cualquiera de las reivindicaciones 20 — 23 en donde la
tableta comprende aproximadamente 1.0x10° kg (10 mg) del compuesto de férmula
(1); aproximadamente 1.15x10™ kg (115 mg) de las particulas portadoras sélidas de
dioxido de silicio; aproximadamente 1.51x10* kg (151 mg) de celuiosa
microcristalina; aproximadamente 6x10° kg (6 mg) ‘de hidroxipropilcelulosa;
aproximadamente 1.5x10° kg (15 mg) de croscarmelosa de sodio; Y

aproximadamente 3x107 kg (3 mg) de estearato de magnesio.

25) La composicion de cualquiera de las reivindicaciones 20-23 en donde la tableta
comprende aproximadamente 2.5x10° kg (25 mg) del compuesto de formula (1);
aproximadamente 1.15x10™ kg (115 mg) de las particulas p.ortadoras solidas de
dioxido de silicio; aproximadamente 1.36x10* kg (136 mg) de celulosa
microcristalina; aproximédamente 6x10° kg (6 mg) de ‘hidroxipropilceluiosa;
aproximadamente 1.5x10° kg (15 mg) de cfoscarmelosa de sodio; y

aproximadamente 3x10° kg (3 mg) de estearato de magnesio.

26) La composicién de cualquiera de las reivindicaciones 20 — 23 en donde la
tableta comprende aproximadamenté 1.00x10* kg (100 mg) del compuesto de
formula (l); aproximadamente 1.15x10"* kg (115 mg) de las particulas vportadoras
sélidas de diéxido de silicio; aproximadamente 6.1x10° kg (61 mg) de celulosa
microcristalina; aproximadamente 6x10® kg (6 mg) de hidroxipropilcelulosa;
aproximadamente 1.5x10” (15 mg) de croscarmelosa de sodio; y aproximadamente
3x10°® kg (3 mg) de estearato de magnesio. -

27) Una composicion farmacéutica qUe comprende una pluralidad de particulas
portadoras solidas de dioxido de silicio; un compuesto de férmula (la):-
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fumarato .de disoproxilo de tenofovir; emtricitabina; y elvitegravir, en donde la
higroscopicidad de las particulas portadoras de dioxido de silicio y el compuesto de
formula (1) por separado, es mayor que la higroscopicidad de dicho compuesto de
formula (1) y dichas particulas portadoras de didxido de silicio cuando estan juntos, y

en donde la relacién del peso del compuesto de formula (1) al peso de las particulas
de silice es 1 £ 0.05%.

28) La composicion farmacéutica de ‘la reivindicacion 27 en donde la
compresibilidad de la composicién es mayor que la compre3|b|||dad de la pluralidad
de particulas portadoras sélidas de didxido de silicio.

29) La composicién farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 27 o 28 en
donde la pluralidad de particulas portadoras soélidas de didéxido de silicio tienen un
diametro de particula promedio de aproximadamente 10 a aproximadamente 120

micrometros y un area superficial BET de aprommadamente 40 a aproxmadamente
400 m?/g.

30) La composicion de la reivindicacion 29 en donde las particulas portadoras
solidas de dioxido de silicio son silice ahumado hidrofilico.

31) La composicion de cualquiera de las reivindicaciones 29 — 30 en dondé las

particulas portadoras sodlidas de didxido de silicio tienen un diametro de grano
promedio de 20 — 40 micrémetros. '

32) La composicion de cualquiera de Ias‘ reivindicaciones 29 — 31 en donde las
particulas portadoras solidas de didxido de silicio tienen un area superficial BET de
por lo menos 150 m%g.
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33) La composicion de cualquiera de las reivindicaciones 29 — 32 en donde el
compuesto de férmula (la) es recubierto en los poros y/o sobre una superficie de las
particulas portadoras soélidas de didxido de silicio.

34) La composicidon de cualquiera de las reivindicaciones 29-33 que es formulada
para administracion oral.

35) La composicion de la reivindicacion 34 que es formulada como una tableta.
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