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CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO 

(Examen de Forma) 

 

1. Un anticuerpo o fragmento del mismo que se une a CD38 humano que comprende 

una CDR1 de cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 

25 o SEQ ID NO: 208, y/o una CDR2 de cadena pesada que comprende la secuencia de 

aminoácidos de SEQ ID NO: 26 o SEQ ID NO: 209, y/o una CDR3 de cadena pesada que 

comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 27 o SEQ ID NO: 210; y/o que 

comprende una CDR1 de cadena ligera que comprende la secuencia de aminoácidos de 

SEQ ID NO: 28 o SEQ ID NO:211 o SEQ ID NO: 214, y/o una CDR2 de cadena ligera que 

comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 29 o SEQ ID NO: 212, y/o una 

CDR3 de cadena ligera que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 30 o 

SEQ ID NO: 213. 

 

2. El anticuerpo o fragmento del mismo de conformidad con la Reivindicación 1, 

caracterizado además porque el anticuerpo o fragmento del mismo es un anticuerpo murino, 

anticuerpo quimérico o un anticuerpo humanizado. 

 

3. El anticuerpo o fragmento del mismo de conformidad con la Reivindicación 1 o 2, 

caracterizado además porque el anticuerpo o su fragmento comprende una secuencia de 

región variable de cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID 

NO:  52, SEQ ID NO: 58, SEQ ID NO: 60 o una secuencia al menos 80% idéntica a la 

región no CDR de cualquiera de dichas secuencias de región variable de cadena pesada y/o 

donde el anticuerpo o su fragmento comprende una secuencia de región variable de cadena 

ligera que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 55, SEQ ID NO: 59, 

SEQ ID NO: 61 o una secuencia al menos 80% idéntica a la región no CDR de cualquiera 

de dichas secuencias de región variable de cadena ligera. 

 

4. El anticuerpo o fragmento del mismo de conformidad con la Reivindicación 1 o 2, 

caracterizado además porque el anticuerpo o su fragmento comprende una secuencia de 

cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos que consta de SEQ ID NO:  73, 
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SEQ ID NO: 75, SEQ ID NO: 76,  SEQ ID NO: 145, SEQ ID NO: 147, SEQ ID NO: 149 o 

una secuencia al menos 80% idéntica a la región no CDR de cualquiera de dichas 

secuencias de región variable de cadena pesada y/o donde el anticuerpo o su fragmento 

comprende una secuencia de región variable de cadena ligera que comprende la secuencia 

de aminoácidos de SEQ ID NO: 74, SEQ ID NO: 77, SEQ ID NO: 146, SEQ ID NO: 148, 

SEQ ID NO: 150 o una secuencia al menos 80% idéntica a la región no CDR de cualquiera 

de dichas secuencias de región variable de cadena ligera. 

 

5. El anticuerpo o fragmento del mismo de conformidad con las Reivindicaciones 1 a 

3, caracterizado además porque dicho anticuerpo o fragmento comprende regiones 

constantes de cadena pesada y/o ligera humana y donde la región constante pesada humana 

se selecciona del grupo de inmunoglobulinas humanas que consiste en IGHG1, IGHG1 no 

fucosilado e IGHG4. 

 

6. Un anticuerpo biespecífico que comprende un fragmento de anticuerpo anti-CD38 

de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3. 

 

7. El anticuerpo biespecífico de conformidad con la Reivindicación 6, caracterizado 

además porque dicho fragmento de anticuerpo anti-CD38 se selecciona del grupo que 

consiste en Fab, Fab′, Fab′-SH, Fd, Fv, dAb, F(ab')2, scFv, dímeros Fv de cadena sencilla 

biespecífica, diacuerpos, triacuerpos y scFv. 

 

8. El anticuerpo biespecífico de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 6 

a 7, caracterizado además porque comprende adicionalmente un fragmento de anticuerpo 

anti-CD3 seleccionado del grupo que consiste en Fab, Fab′, Fab′-SH, Fd, Fv, dAb, F(ab')2, 

scFv, dímeros Fv de cadena sencilla biespecífica, diacuerpos, triacuerpos y scFv. 

 

9. El anticuerpo biespecífico de conformidad con la Reivindicación 8, caracterizado 

además porque dicho fragmento de anticuerpo anti-CD3 comprende una CDR1 de cadena 

pesada que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 3, y una CDR2 de 

cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 4, y una CDR3 
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de cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 5 o SEQ ID 

NO: 9; y que comprende una CDR1 de cadena ligera que comprende la secuencia de 

aminoácidos de SEQ ID NO: 6, y una CDR2 de cadena ligera que comprende la secuencia 

de aminoácidos de SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 11, y una CDR3 de cadena ligera que 

comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 8, SEQ ID NO: 10, SEQ ID NO: 

12; o 

en donde dicho fragmento de anticuerpo anti-CD3 comprende una CDR1 de cadena 

pesada que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 163 y una CDR2 de 

cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO:164 y una 

CDR3 de cadena pesada que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 165; 

y que comprende una CDR1 de cadena ligera que comprende la secuencia de aminoácidos 

de SEQ ID NO: 166, y una CDR2 de cadena ligera que comprende la secuencia de 

aminoácidos de SEQ ID NO: 167, y una CDR3 de cadena ligera que comprende la 

secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 168. 

 

10. Un anticuerpo o fragmento del mismo que se une a CD38 humano y cynomolgus y 

que se une al mismo epítope que dicho anticuerpo o fragmento del mismo de cualquiera de 

las Reivindicaciones 1 a 5 o dicho anticuerpo biespecífico de cualquiera de las 

Reivindicaciones 6 a 9. 

 

11. Un epítope sobre CD38 humano soluble que está unido por dicho anticuerpo o 

fragmento del mismo de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 5 o dicho anticuerpo 

biespecífico de cualquiera de las Reivindicaciones 6 a 9. 

 

12. Una composición que comprende el anticuerpo o fragmento del mismo de 

cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 5 o dicho anticuerpo biespecífico de cualquiera de 

las Reivindicaciones 6 a 9 y un portador farmacéuticamente aceptable.  

 

13. Un inmunoconjugado que comprende el anticuerpo o fragmento del mismo de 

cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 5 o dicho anticuerpo biespecífico de cualquiera de 

las Reivindicaciones 6 a 9, unido a un agente terapéutico. 
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Señores 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES 

E.    S.    D. 

 

 

Re.: Expediente No. NC2017/0005240 

Solicitud de Patente de Invención titulada: “INMUNOGLOBULINAS 

HETERO-DIMÉRICAS DE REDIRECCIONAMIENTO DE CÉLULAS 

TCD3/CD38 Y SUS MÉTODOS DE PRODUCCIÓN”. 

Solicitante: GLENMARK PHARMACEUTICALS S.A. 

 Nuestra Ref.: P2017/000119 

 

RESPUESTA AL OFICIO No. 8531, NOTIFICADO EL 12 DE JUNIO DE 2017 

(EXAMEN DE FORMA) 

 

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece 

al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito 

manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo de 

prórroga previsto en el artículo 39 de la Decisión 486, en los siguientes términos: 

 

1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, 

me permito presentar un Capítulo Reivindicatorio Modificado, que reemplaza en su 

totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud. Así 

entonces, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto se eliminan las 

Reivindicaciones 14 y 15. 

 

Valga anotar que la modificación efectuada al Capítulo Reivindicatorio cumple a 

cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que ésta de ninguna 

manera implica una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación 

contenida en la solicitud original.  
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2. a- La Examinadora solicita el poder otorgado al abogado que aparece en la solicitud 

como apoderado. 

 

b- Siguiendo la sugerencia de la Examinadora, con el presente memorial se adjunta 

el poder otorgado, por lo que considero superada la objeción al respecto. 

 

3 a- La Examinadora señala que de acuerdo a la tasa pagada por el solicitante el 

examen de patentabilidad se realizará únicamente sobre las 10 primeras reivindicaciones. 

 

 b- Llamo respetuosamente la atención de la Examinadora sobre el Capítulo 

Reivindicatorio Modificado, el cual contiene un total de 13 reivindicaciones, por lo que me 

permito adjuntar el comprobante de pago correspondiente tres (3) reivindicaciones adicionales.  

Por lo tanto, solicito respetuosamente que todas las reivindicaciones presentadas sean tenidas en 

cuenta por la SIC al momento de realizar el examen de patentabilidad. 

 

4. a- La Examinadora eleva las siguientes objeciones respecto al Capítulo 

Reivindicatorio: 

- las Reivindicaciones 1 a 10 no son claras puesto que utilizan expresiones 

imprecisas como “fragmento del mismo”, “fragmento de anticuerpo”, “y/o”, “al 

menos 80% idéntica”, “región no CDR”. La Examinadora sugiere sustituirlas por 

las características esenciales del anticuerpo reclamado. Adicionalmente, el 

lenguaje de homología no es aceptado; 

- la Reivindicación 4 no es clara porque menciona “el anticuerpo o su fragmento 

comprende una secuencia de región variable de cadena ligera que comprende la 

secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 74, 77, 146, 148, 150”, “de cualquiera 

de dichas secuencias de región variable de cadena pesada” y “de cualquiera de 

dichas secuencias de región variable de cadena ligera”, sin embargo el listado de 

las secuencias mencionadas no corresponden a cadenas ligeras o pesadas y no a 

regiones variables de cadena ligera o pesadas; 

- la Reivindicación 6 no es clara puesto que se refiere a un anticuerpo bioespecífico 

pero no lo caracteriza estructuralmente. La Examinadora sugiere caracterizar el 

anticuerpo indicando los antígenos a los cuales se dirige y definiendo la SEQ ID 

NO de la región variable de cadena ligera y cadena pesada o las SEQ ID NO de 

los 6 CDR del sitio de unión a cada antígeno; 

- las Reivindicaciones 7 y 8 carecen de soporte en el Capítulo descriptivo puesto 

que no menciona el desarrollo de anticuerpos con todos los formatos 
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mencionados. La Examinadora sugiere definir el formato de anticuerpo teniendo 

en cuenta lo obtenido y probado en el Capítulo Descriptivo; 

- la Reivindicación 10 reclama resultados a alcanzar. La Examinadora sugiere 

reemplazar los resultados a alcanzar por las características estructurales que 

contribuyen a la obtención del  efecto; 

- el Capítulo Reivindicatorio reclama materia no patentable. 

 

 b- i) En primer lugar, llamo respetuosamente la atención de la Examinadora 

sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto que comprende un total de 13 

reivindicaciones, así como la tasa correspondiente a las 3 reivindicaciones adicionales.  

 

  ii) Ahora bien, sea esta la oportunidad de manifestar respetuosamente que 

cualquier requerimiento relacionado con los requerimientos sustantivos, tales como la 

patentabilidad del Capítulo Reivindicatorio, que se realicen en la etapa del examen de forma 

(Art. 38 D486) es irregular, pues dicho examen de forma solamente pretende la verificación de 

requerimientos específicos, valga la redundancia, formales listados en los Artículos 26 y 27 de la 

Decisión 486, y no un análisis de fondo de la solicitud que se debe realizar en virtud del Artículo 

45 (por ejemplo, análisis de la claridad, soporte o unidad de invención). 

 

Es decir, en relación con la evaluación de requisitos de forma, la Decisión 486 sólo se refiere al 

cumplimiento de las disposiciones de los Artículos 26 y 27, tal como que el Examinador 

verifique que la solicitud contenga una o más reivindicaciones, independientemente del 

contenido técnico o extensión de las mismas, un título, el petitorio, cesiones, poderes, entre 

otros. 

 

Lo anterior se encuentra claramente establecido en el Manual Andino de Patentes (MAP), en 

donde establece con respecto al Examen de Forma de las reivindicaciones que “En esta etapa del 

examen, de igual manera que para la descripción, no se analizan la claridad ni concisión de las 

reivindicaciones.  Basta con que el examinador de forma reconozca algo que parezca un 

capítulo reivindicatorio, estos requisitos se vuelven importantes en el momento de entrar a 

analizar la solicitud en el examen de fondo ya que mediante ellas se medirá la extensión de la 

patente”1 (énfasis fuera de texto).  De hecho, el MAP establece respecto al Examen de Forma 

que dicho examen consiste en la verificación de: Petitorio, Descripción, Reivindicaciones, 

Dibujos, Resumen, Poderes (si fuere el caso), Copia del contrato de acceso o de uso de 

                                                 
1 Manual Andino de Patentes. Sección 5.3.  
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conocimiento tradicionales (si fuere el caso), Certificado de depósito del material biológico (si 

fuere el caso), Documento de cesión de derechos del inventor al solicitante e Idioma.2 

 

 Por lo tanto, si bien, con el fin de facilitar el trámite proporciono voluntariamente un Capítulo 

Reivindicatorio Modificado adjunto al presente memorial, considero que las objeciones elevadas 

por el Examinador respecto a la claridad y la patentabilidad de las reivindicaciones en esta etapa 

del trámite son injustificados y se extralimitan según las disposiciones legales aplicables pues la 

claridad y patentabilidad, de las reivindicaciones no deben ser estudiadas durante el examen de 

forma y no le corresponde al solicitante pronunciarse sobre ello en esta etapa del trámite. 

 

De hecho, vale la pena resaltar que el Solicitante no ha pedido formalmente que la SIC examine 

si la invención es patentable, tal como lo establece el Artículo 44 de la Decisión 486, el cual 

señala que “Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, 

independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se 

examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la 

realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido 

que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono” (énfasis fuera del texto). 

 

En este sentido, dado que la solicitud no ha sido publicada y el solicitante tampoco ha solicitado 

que se realice el examen de patentabilidad, ni mucho menos se ha pagado la tasa para realizar 

dicho examen, respetuosamente considero que el Solicitante no debe pronunciarse sobre aspectos 

relacionados con la claridad ni patentabilidad de las reivindicaciones en respuesta al presente 

examen de forma, y por el contrario, sólo está en la obligación de responder a aquellas 

objeciones enmarcadas bajo los Artículos 26, 27 y 38 de la Decisión 486. 

 

iii) Sin perjuicio de lo anterior, me permito resaltar que el Capítulo 

Reivindicatorio Modificado adjunto ya no comprende materia excluida de patentabilidad puesto 

que se eliminan las Reivindicaciones 14 y 15. Por lo tanto, me permito manifestar que el 

Capítulo Reivindicatorio Modificado aquí adjunto cumple con los requisitos de patentabilidad de 

la Decisión 486. 

 

5. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por la Examinadora en su 

examen de forma han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho 

tenga por cumplidos los requisitos de forma y proceda con la publicación de la solicitud de 

acuerdo con el Artículo 40 de la Decisión 486. 

                                                 
2 Ibídem, Sección 5, subsecciones 5.1 a 5.10, p. 25 a 28 
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Atentamente, 

 

 

 

CARLOS R.  OLARTE 

C.C.  No.  79.782.747 de Bogotá 

T.P.  74.295 

 

Anexos:  

- Capítulo Reivindicatorio Modificado; 

- Recibo de pago correspondiente a tres (3) reivindicaciones adicionales. 
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