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Sefores

Superintendencia de Industria y Comercio
Direccion de Nuevas Creaciones

E. S. D.

Ref: Expediente No. NC2019/0009424.
Solicitud de registro de Patente de Invencion denominada
“LIGANDOS DE CEREBLON Y COMPUESTOS BIFUNCIONALES QUE
COMPRENDEN EL MISMO”.
Solicitud PCT No. PCT/US2018/016315.
Solicitante: ARVINAS OPERATIONS, INC.
Luz Helena Adarve, identificada como aparece al pie de mi firma, y obrando en mi

condicién de apoderada de ARVINAS OPERATIONS, INC., solicitante de la patente en

referencia, a continuacién doy respuesta al Oficio No. 9560 del 05 de septiembre de

2019.

1. Respecto la asignacion de fecha de presentacion

El Oficio No. 9560 presenta la siguiente afirmacion sobre la asignacion de fecha de

presentacion de la solicitud:

“Como resultado de la verificacion de los requisitos minimos establecidos en
el articulo (33) de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina,
esta Oficina evidencié que no se cuenta con la documentacion necesaria

para asignar la fecha de presentacién a la solicitud de la referencia”

Sobre lo anterior se indica que el solicitante cumplié con lo establecido en el articulo

33 de la decision 486. Particularmente, el solicitante, en el momento de la recepcion

de la solicitud, aporto la descripcion de la invencién de la solicitud.




Expediente No. NC2018/0009424

En la siguiente captura de pantalla tomada del SIPI se evidencia que el solicitante

aporté la descripcién de la invencion el 29 de agosto de 2019 mediante el documento

denominado “Descripcion”.
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Noétese que el articulo 33 de la Decision 486 no establece condiciones adicionales que

deba cumplir la descripcion de la invencion mas gue esté contenida en la presentacion

en el momento de su recepcion. En este sentido, aunque la descripcion de la invencion

se presenté omitiendo por error e involuntariamente alguna informacion de algunas

tablas respecto a la solicitud internacional, esto no significa la ausencia de dicha

descripcidn, como se explicara mas adelante, y, por lo tanto, no significa tampoco el

incumplimiento de lo establecido en el articulo 33.

Adicionalmente se indica que este Despacho ya contaba con la solicitud original

incluyendo la descripcion de la invenciéon en el momento de la recepcion de la

solicitud debido a que la Oficina Internacional comunicé dicha solicitud a este
Despacho. Adjunto a este memorial se incluye la notificacién de la oficina internacional
informando de la comunicacién de la solicitud internacional a las oficinas designadas

(entre las cuales se encuentra la oficina colombiana) donde se evidencia que este

despacho ya contaba con la descripcion original de la solicitud internacional en el

momento de la recepcion de la solicitud.

De lo anterior se concluye que la descripcion si estaba contenida en la presentacion
de la solicitud el 29 de agosto de 2019, fecha en la que se presento la solicitud y, por
lo tanto, se debe asignar dicha fecha, 29 de agosto de 2019, como fecha de

presentacién de la solicitud de acuerdo con el articulo 33 de la Decision 486.
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Relacionado con lo anterior, el Oficio en referencia declara lo siguiente en su seccidn
i

"La solicitud no presenta un capitulo descriptivo que corresponda con el de
la solicitud internacional No. PCT/US2018/016315, toda vez que la Tabla 1.,
la Tabla 2, la Tabla 3., la Tabla 4., y la Tabla 5. del capitulo descriptivo se

encuentran incompletas”

Primero, sobre la anterior declaracién, se aclara que, a diferencia de lo afirmado por

este Despacho, la Tabla 4 si se presentd completa.

Segundo se indica que el capitulo descriptivo présentado, aunque omitié por error e
involuntariamente la informacién en algunas tablas, si corresponde a la solicitud
internacional No. PCT/US2018/016315 porque todas las 456 paginas que comprenden

la descripcion presentada de la invencion corresponden a una_ traduccién_al

castellano de lo contenido en dicha solicitud internacional y, aunque es una traduccion

con errores involuntarios, no puede negarse dicha correspondencia.

Notese que la traduccién al espanol del capitulo descriptivo de la solicitud internacional
presentado en esta solicitud corresponde sustancialmente a la solicitud internacional
porque solo se omitié por error menos del 5% del capitulo descriptivo y no deberia

considerarse como ausente.

Sin embargo, en caso de que este Despacho no esté de acuerdo con los argumentos
expuestos anteriormente, que soportan la correspondencia con la solicitud

internacional y su presencia al momento de la recepcion de la solicitud, le pido

amablemente nos explique bajo que parametros y/o normatividad los errores de

traduccion de esta solicitud hacen inamisible la descripcion presentada al punto de

considerarse como un documento ausente.

2. Respecto el aporte de la traduccion de la solicitud internacional.

El solicitante aporto la traduccion de la solicitud internacional de acuerdo al articulo 22

del PCT que en su numeral (1) que establece lo siguiente:

“1) El solicitante proporcionaréa a cada Oficina designada una copia de la
solicitud internacional (salvo que ya se haya efectuado la comunicacion

prevista en el Articulo 20) y una traduccion de la misma (en la forma
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prescrita) y pagara la tasa nacional (si procede) antes del vencimiento del
plazo de 30* meses desde la fecha de prioridad. Cuando la legislacion
nacional del Estado designado exija la indicacién del nombre y otros datos
prescritos relativos al inventor, pero permita que esas indicaciones se
proporcionen con posterioridad a la presentacion de una solicitud nacional,
a menos que esas indicaciones ya figurasen en el petitorio, el solicitante
debera proporcionarlas a la Oficina nacional de ese Estado o que actiie en
su nombre antes del vencimiento del plazo de 30* meses desde la fecha de

prioridad” (Resaltado fuera de texto)

El solicitante proporciono la traduccion al castellano de la solicitud internacional y
aunque dicha traduccién omitié por error e involuntariamente alguna informaciéon de

algunas tablas, dicha traduccién fue proporcionada.

En la captura de pantalla tomada del SIPI y presentada en la seccion anterior, se

evidencia que el solicitante aportd el 29 de agosto de 2019 un documento denominado

“‘Descripcion” que corresponde a la traduccion de la descripcion de la invencion

(Ver la captura de pahtalla presentada anteriormente en la seccién 1 de este

documento).

Relacionado con lo anterior, el Oficio No. 9560 presenta la siguiente objecion sobre el

aporte de la traduccion de la solicitud internacional:

“Ademas de ser un aspecto importante para el estudio técnico de la solicitud
de una patente de invencion, para ingresar en fase nacional debe presentar
una traduccion al castellano de la solicitud internacional tal y como fue
presentada de conformidad con lo establecido en los numerales 5.2.5. y
5.2.12. del Titulo X Capitulo Quinto la Circular Unica de la Superintendencia
de Industria y Comercio, en consonancia con el literal b) de la Decision 486

de la Comunidad Andina”.

Primero se indica que la expresion “en consonancia con el literal b) de la Decision 486
de la Comunidad Andina” no es clara porque no es posible identificar a que literal (b)

de la Decision se hace referencia y por lo tanto esta objecion no es del todo clara.

Segundo se indica que cualquier aspecto adicional establecido en el numeral 5.2.5. del
Titulo X de la Circular Unica que no esté establecido en el articulo 22 del PCT

corresponderia a exigencias nacionales, y por lo tanto, el incumplimiento de dichas
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exigencias nacionales debieron ser tratadas de acuerdo a la regla 51bis.3 del PCT en

vez de declarar el incumplimiento de lo establecido en el articulo 22 de dicho tratado.

Sobre lo anterior, al parecer, la objecién sobre el aporte de la traduccion se debe a una
exigencia nacional porque la normatividad relativa al tratado PCT, en especial la

definida en la regla 49.5 del PCT, no parece establecer que la omision involuntaria, y

por error, de parte de la informacién de algunas tablas lleve a la deficiencia en el aporte

de dicha traduccion. N

Sin embargo, en caso de que este Despacho no esté de acuerdo con los argumentos
expuestos anteriormente, que soportan el cumplimiento de lo establecido en el articulo
22 del PCT, le pido amablemente nos explique bajo que parametros y/o normatividad

los errores de traduccion hacen inamisible una descripcion presentada al punto de

considerarse _un documento ausente, y si dichos parametros y/o normatividad

corresponden a exigencias del PCT o exigencia nacionales.

3. Respecto los errores involuntarios de la descripcion de la invencion.

Se indica que los errores involuntario contenidos en el documento denominado
“Descripcién” presentado el 29 de agosto de 2019 ante esta oficina corresponden a la
omisién en la traduccion de alguna informacién de la tablas 1, 2, 3, 5y 6 de la solicitud
internacional principalmente dibujos y nimero cuya traduccién al espafiol corresponde

a su misma forma en inglés.

Sobre lo anterior, el solicitante ha presentado una modificacion voluntaria al capitulo

descriptivo de la solicitud donde se corrigen los errores anteriormente enunciados.

El solicitante adicionalmente presenta junto con esta respuesta la traduccién corregida

de la solicitud internacional con el objetivo de completar la supuesta documentacion

faltante.

A continuacion se preserita la justificacion de la omision de la informacion de las tablas

1,2, 3, 5y 6, omision que fue involuntaria como se explica a continuacion.

La traduccion de la solicitud internacional fue realizada con el procesador de texto
Microsoft Word el cual tiene dentro de los efectos de la fuente la posibilidad de ocultar
el texto y dicha posibilidad fue la que causé el mencionado error involuntario como se

explica a continuacion.
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El texto y dibujos que no aparecen en la traduccién proporcionada por el solicitante se
encontraban ocultos en el archivo de Word sobre el cual se trabajé dicha traduccion.
Esto se evidencia en la siguiente captura de pantalla, que corresponde a una vista de

la configuracién de la fuente de dichos texto y dibujos del mencionado archivo de Word.
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Notese de la imagen anterior que los textos y dibujos que no aparecen en la traduccion
proporcionada tienen el efecto de “Oculto” activado. Ver la siguiente imagen que
corresponde a un acercamiento de la imagen donde se ve mas claramente que el

efecto de oculto esta activado.
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Sobre esto el solicitante declara que la activacion del efecto de “Oculto” en algunas

secciones de algunas tablas de la version definitiva de la traduccion fue un error

cometido en el proceso de traduccion.

Sobre lo anterior se indica que este efecto de “Oculto” causa que el texto, o dibujos,

sean visible solo cuando la funcién “Mostrar Todo” esta activa pero las impresiones y

el guardado en PDF omiten las secciones con dicho efecto.
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En la siguiente tabla se puede observar como el texto es visible o no visible

dependiendo de la funcién “Mostrar Todo”.

Captura de pantalla cuando la funcion

Captura de pantalla cuando la funcién

- “Mostrar Todo” esta desactivada
“Mostrar Todo” esta activada i ostrar Todo" esta desactivada
PX-TCCO036 CO - Memona en espaniol (1) - Word e PX-TCCO036 CO - Memoarnia en espanol (1) - Word HERREMIEN, . HER
Y DISEFQ DE PAGINA  REFERENCIAS  CORRESPONDENCIA  REVISAR  VISTA  DESARROLLADOR  Dentons  DISE ERIO DE PAGINA REFERENCIAS CORRESPONDENCIA REVISAR VISTA DESARROLLADOR Dentors  FORMATO DISERN
1 JA A A A S-iE-NEe smdm Bl T AGBLCCL AaBBCCL AaBbCEl AnBUCC A: H2 [N A M- b Z.S0Te smse 8 AMBBCCl AaBACCE ARBBCCI AnBbCel A
kK KW A EEFam B N Entasls | ENommal | Pussie g x Q-V-A- EiE T ¢ £ TREEHN Eatasls  $Momal  Puesto Sa
Fusnte n Pdrralo. [ Lstilan Fuents
asiwa T cx vk g £ 24 w

comtra unacurva catin
promedio de a1 men

concentraciones medi

Tabln-1'miv abajo, eo-donde "n"es una Ko de <1 M, "b" representa wnn Ko de 1 uM n 10
UM, " representa una Ko de > 10 1Mo 100-uMy-"d" represents an Ko de> 100 1M o-sin
respuestn
5

. Tabla'1. Dator-de Resonancia de Plasnén Superficial parn Ins CLMlustrativas]

[
N:J::"[;“dr: Estructura Qaimicas
0 o
g PeNH
Control-1% ] 0
{Pomahdomida)s l ;.‘/]- PARNE =
NH, O
o "l”"a
il A
Control-29 :m 5 =
(Lenalidomida)e Quel N
(4] ¢

donde “a" s una Ko de <1 1M, "b" representa ima Kp de 1 jiM a 10

WM, "c” representa una Kp de > 10 uM a 100 M y “d" representa una Ko de > 100 M o 5in

Tabla 1, Datos d= Resonnacia de Planmon Superficial parn lnn CLM lustrativas
Ko Unién n L
CRB

Numers de
ejemple

Estructura Quinsica i s
ensayn SPR

Contiol-1
(Pomalidomida)

Control-2
(Lenalidomida)

El traductor y los profesionales implicados en la revision de la documentacién

presentada no se percataron de que la impresioén y las versiones guardadas en PDF
omitirian las secciones con el efecto de “Oculto” e, incluso, no se percataron de que

dicho efecto estaba activada en dichas secciones del documento.

Asi,

el documento que se proporcioné a este Despacho el 29 de agosto de 2019

correspondia a una versidn guardada en PDF del documento en Word original y por lo

tanto carecia de los fragmentos con el efecto de “Oculto”, lo que originé el error en la

traduccion proporcionada.

4. Sobre el restablecimiento del derecho.

El Oficio No. 9560 presenta el siguiente requerimiento sobre el restablecimiento del

derecho de la solicitud:

“Teniendo en cuenta que la fecha limite de ingreso a fase nacional en
Colombia vencia el 31 de agosto de 2019, y al no haber cumplido con toda
la documentacién completa en la etapa de requisitos minimos, la fecha de
presentacién de la presente solicitud de patente de invencion sera posterior
a dicha fecha limite de acuerdo al numeral 1.2.1.5., del Capitulo Primero

Titulo X de la Circular Unica de esta Superintendencia.
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Por tal motivo, para que sea admisible el tramite de su solicitud, debera
Jjustificar el incumplimiento a la fecha limite de ingreso a fase nacional de
acuerdo al an‘iculol22 del Tratado de Cooperaciéon en Materia de Patentes
(PCT), y debera pagar la tasa correspondiente para el restablecimiento de
derechos segun lo establecido en la Regla 49.6 del Reglamento del Acuerdo
de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT) y los numerales 1.1.1.2.2.7.

y 5.2.7. del Titulo X de la Circular Unica de esta Superintendencia”
Sobre este requerimiento se indica que:

Primero, sobre el aporte de la descripcidon, el solicitante cumplié con la

documentacion suficiente para-que sea asignado el 29 de agostos de 2019 como

fechas de presentacion de la solicitud, tal y como se argumento anteriormente

en la seccidén 1 de este memorial;

Segundo, sobre el aporte de la traducciéon de la solicitud internacional de
acuerdo al articulo 22 del PCT, el solicitante aporté dicha traduccién con algunos
errores de traducciéon involuntarios como se argumenté anteriormente en la

seccion 2 de este memorial; y

Tercero, los errores en la traduccion y el supuesto incumplimiento del articulo
22 del PCT se justifican de acuerdo a lo explicado en la seccidn 3 de esta

respuesta donde es claro que correspondieron a errores involuntarios.

Por ultimo, se indica que, aunque en esta respuesta se han presentado argumentos
apoyando el cumplimiento de lo establecido en el articulo 22 del PCT, el solicitante
mediante este escrito solicita el restablecimiento del derecho del que tratan la Regla
49.6 del tratado PCT y el numeral 5.2.7 del Titulo X de la circular unica con el objetivo

de que no exista duda de que el solicitante puede continuar con el tramite de la

presente solicitud para que le sea concedido el derecho de patente.
Con este fin, el solicitante le pide amablemente a este despacho que:

Tenga en cuenta la solicitud de restablecimiento del derecho que ahora se

presenta;

Tenga en cuenta el pago de las tasas que se realizan juntocon esta solicitud de

restablecimiento del derecho; y
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Tenga en cuenta la justificacion presentada en la seccion 3 de esta respuesta
donde se explica como los defectos en la traduccién de la solicitud internacional
fueron errores involuntarios, y que la intencién del solicitante era cumplir

efectivamente con :lo establecido en el articulo 22 del PCT.

De lo anterior se concluye que la presente solicitud puede continuar su tramite, ya sea
porque los argumentos presentados demuestran el cumplimiento de lo establecido en
la normatividad en referencia, o porque el solicitante esta efectivamente cumpliendo

con los requisitos de restablecimiento del derecho. En cualquiera de los dos casos la

presente solicitud debe continuar su tramite.

5. Anexos
e Traduccidn de la solicitud Internacional corregida.
¢ Notificacion informando la comunicacion de la solicitud internacional con su
respectiva traduccién al castellano.
Peticidn

Solicito al Despacho que proceda a continuar con el tramite de esta solicitud.

Atentamente,

2=

LUZ HELENA ADARVE GOMEZ.
C.C 41.575.435 de Bogota.
T.P. 14.884 C.S.J.

FJG
P-1086



