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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES 

E.   S.   D. 

 

 

Re: Expediente No. NC2019/0009722 

Solicitud de patente a nombre de ASTRAZENECA AB. 

 

 

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, 

domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad 

ASTRAZENECA AB., solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 

16045 notificado electrónicamente el 15 de octubre de 2021, relacionado con los 

requerimientos de fondo de la solicitud, atentamente me permito presentar la siguiente 

información: 

 

1. Título 

 

La examinadora indica que el título no se relaciona con el objeto de la solicitud contenido 

en la descripción y las reivindicaciones. En vista de lo anterior, el solicitante desea 

modificar el título así: 

 

“DENDRÍMEROS DEL INHIBIDOR BCL 4-(4-((R)-(4′-CLOROBIFENIL-2-IL) 

(HIDROXI) METIL) PIPERIDIN-1-IL)-N-(4-((R)-4-((2-HIDROXIETIL) (METIL) 

AMINO)-1-(FENILTIO) BUTAN-2-ILAMINO)-3-(TRIFLUOROMETILSULFONIL) 

FENILSULFONIL) BENZAMIDA Y COMPOSICIONES QUE LOS COMPRENDEN” 
 

El cual se relaciona de manera directa y clara con el objeto reclamado por la presente 

solicitud. En vista de lo anterior, la objeción en este sentido ha quedado superada.  

 

2. Modificación a las Reivindicaciones 

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al 

solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, 
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presento junto a este memorial un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 

diecinueve (19) reivindicaciones y reemplaza completamente el presentado el 9 de 

septiembre de 2019. Específicamente, se realizaron las siguientes modificaciones: 

 

2.1. Se eliminaron las antiguas reivindicaciones 1 a 44 y 64 a 67. 

 

2.2. Como consecuencia de lo anterior, se modificó la numeración y se ajustó la 

dependencia de las antiguas reivindicaciones 45 a 63 (nuevas reivindicaciones 1 

a 19).  

 

2.3. Se incluyó la definición de la sigla PDI, como “índice de polidispersidad” en las 

antiguas reivindicaciones 58 y 59 (nuevas reivindicaciones 14 y 15). Esta 

modificación encuentra soporte en la página 30, líneas 7 y 8 de la descripción tal 

como fue presentada. 

 

2.4. Se eliminó el término “aproximadamente” de las antiguas reivindicaciones 57 a 
61 (nuevas reivindicaciones 13 a 17).  

 

Al respecto, me permito señalar que dichas modificaciones no amplían de ninguna 

manera la materia objeto de la presente solicitud, y se realizan con el fin de definir la 

materia reclamada de forma clara y concisa, y superar las objeciones planteadas por la 

examinadora en su concepto técnico. 

 

Asimismo, me permito resaltar que estas modificaciones se hicieron teniendo en cuenta, 

además, el capítulo reivindicatorio que fue concedido por la oficina estadounidense de 

marcas y patentes USPTO en la patente US 10,314,920, cuya copia se adjunta a este 

memorial. 

 

3. Materia no patentable 

La examinadora señala que las antiguas reivindicaciones 64 a 67 no serían patentables 

porque se refieren a usos y métodos de tratamiento, es decir, a materia considerada 

exceptuada de patentabilidad de acuerdo con lo establecido en el Art. 14 y en el Art. 20 

literal (d) de la Decisión 486. 
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Al respecto, me permito manifestar que el solicitante ha decidido eliminar las antiguas 

reivindicaciones 64 a 67. Por lo tanto, amablemente solicito que se retire la objeción al 

respecto. 

 

4. Pago de tasas 

Considerando que el presente memorial se presenta junto con modificaciones a las 

reivindicaciones, se adjunta recibo por concepto de pago de tasa de modificación a la 

solicitud, según lo establecido en la Resolución 59669 de 2020. 

 

Ahora, en relación con el número de reivindicaciones, atentamente me permito resaltar 

que junto a la presente respuesta no se realiza el pago de la tasa por concepto de 

reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene un 

número de cláusulas menor que el presentado anteriormente. 

 

5. Claridad y concisión de las reivindicaciones 

El solicitante manifiesta que mediante la presentación del nuevo capítulo reivindicatorio 

quedan subsanadas la totalidad de las objeciones presentadas por la examinadora en 

su concepto técnico, de modo tal que las nuevas reivindicaciones reclaman de manera 

clara y concisa la invención descrita. Con respecto a las objeciones específicas de la 

examinadora, me permito manifestar lo siguiente: 

 

4.1. La examinadora indica que la reivindicación 1 no es concisa porque no define 

la variable “x”. 
 

Al respecto, me permito aclarar que la antigua reivindicación 1 fue eliminada del capítulo 

reivindicatorio modificado, por lo tanto, la objeción al respecto no es aplicable.  

 

4.2. La examinadora señala que el término “aproximadamente”, empleado en las 

reivindicaciones 10, 20, 21, 30 a 32 y 58 a 61, es impreciso y sugiere 

sustituirlo por un rango concreto.  

 

En este sentido, me permito señalar que el término objetado fue eliminado del capítulo 

reivindicatorio. En vista de lo anterior, la obligación ha quedado superada. 

 

4.3. La examinadora señala que no queda claro el significado de la sigla “PDI”, 
mencionada en las reivindicaciones 58 y 59.  
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Con el fin de superar esta objeción, el solicitante ha decidido incluir la definición de 

dicha sigla de acuerdo a la divulgación de la descripción de la solicitud. De esta manera, 

la sigla “PDI” fue reemplazada por “índice de polidispersidad (PDI)” en las antiguas 
reivindicaciones 58 y 59 (nuevas reivindicaciones 14 y 15). Esta modificación encuentra 

soporte en la página 30, líneas 7 y 8 de la descripción tal como fue presentada.  

 

Teniendo en cuenta lo mencionado previamente, las objeciones relacionadas con la 

claridad y la concisión del capítulo reivindicatorio han quedado completamente 

superadas. 

 

6. Descripción 

La examinadora considera que la descripción no divulga la invención de manera 

suficientemente clara y completa, para que una persona capacitada en la materia 

pueda ejecutarla o reproducirla, pues, en su opinión, no se delimita el valor de “x”. 
 

Al respecto, me permito señalar en primera medida que el término “x” sí ha sido 
definido en la descripción. Para ello, me permito remitirme al contenido de la página 

31 de la descripción, que se produce a continuación para una mejor referencia: 

 

“En algunas realizaciones, el dendrímero tiene menos de (2x)b grupos PEG, en 

donde x es el número de generaciones del dendrímero y b es el número de 

dendrones. En algunas realizaciones, todos los grupos funcionales de superficie 

están unidos covalentemente a grupos PEG. En algunas realizaciones, cuando x 

es 5, el dendrímero tiene entre aproximadamente 25 y aproximadamente 60 

grupos PEG. En algunas realizaciones, el dendrímero no tiene más de 2x grupos 

PEG.” (Página 31, líneas 1 a 9, énfasis añadido). 

 

En este sentido, me permito señalar que la divulgación de la invención es 

completamente clara para la persona normalmente versada en la materia.  

 

Por otra parte, me permito resaltar que el capítulo reivindicatorio ya no se refiere a 

dicha variable. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, amablemente solicito que la objeción en relación con 

la descripción de la presente solicitud se de por superada. 
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7. Nivel inventivo 

El señor examinador establece las reivindicaciones 1 a 11 carecerían de nivel inventivo 

a la luz de las enseñanzas descritas en los documentos US2012/035134 (D1) y 

WO2015035446. (D2). 

 

Con respecto, a lo anterior, me permito resaltar las disposiciones del artículo 18 de la 

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que establecen que “se 

considerará que la invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio 

normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese 

resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. 
 

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo NO es simplemente una 

comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. Por el 

contrario, el análisis de nivel inventivo debe demostrar la obviedad de la invención 

y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo que demuestre su altura 

inventiva. Es decir, para concluir que la materia reclamada no es inventiva, el análisis 

debe necesariamente demostrar que la invención estudiada hubiese sido obvia para 

una persona versada en la materia en vista del estado de la técnica. 

 

En vista de lo anterior, a continuación me permito presentar los argumentos que 

demuestran que las características técnicas de la materia reclamada, definidas en el 

nuevo capítulo reivindicatorio, no pueden ser derivadas de manera obvia o evidente a 

partir del arte previo.  

 

Características de la materia reclamada 

 

En primer lugar, me permito resaltar que, de acuerdo con las modificaciones 

presentadas junto al presente memorial, la materia reclamada ha sido drásticamente 

limitada a los dendrímeros de fórmula (IV) y (V), sus sales y las composiciones que 

los comprenden. 

 

De esta forma, la presente solicitud se refiere a un grupo concreto de compuestos que 

presentan características estructurales específicamente definidas en las nuevas 

reivindicaciones 1 a 19, que corresponden a las modalidades mencionadas en las 

antiguas reivindicaciones 45 a 63, para las cuales la examinadora reconoció el nivel 

inventivo en el Oficio No. 16045.  
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La materia reclamada es inventiva sobre los documentos D1 y D2, solos o en 

combinación 

 

Ahora bien, con el fin de establecer la patentabilidad de la presente solicitud, me 

permito señalar en primer lugar, que, contrario a lo señalado por la examinadora, la 

persona normalmente versada en la materia no estaría motivada para combinar las 

divulgaciones de D1 y D2.  

 

D2 describe moléculas de dendrímero y conjugados de los dendrímeros con fármacos 

seleccionados. Es importante señalar que los dendrímeros solo se conjugan con 

fármacos que necesitan mejorar ciertas propiedades particulares, como aumentar la 

solubilidad o reducir la toxicidad. Los fármacos seleccionados por D2 son conocidos 

por sus deficiencias en determinados aspectos. Sin embargo, la justificación del 

conjugado de dendrímero-fármaco en D2 no es aplicable a D1.  

 

Si bien D1 describe una serie de compuestos que muestran afinidad de unión a BCL-

2 y BCL-XL y, por lo tanto, son eficaces en el tratamiento del cáncer, no hay ninguna 

enseñanza o sugerencia en D1 que indique que los compuestos D1 presenten atributos 

que deban mejorarse, y mucho menos sugiere mejorarlos mediante la fabricación de 

conjugados con dendrímeros.  

 

En este sentido, es pertinente tener en cuenta que, tal como lo conoce la persona del 

campo técnico, existen millones de compuestos activos y fármacos conocidos en el 

campo biomédico. Por lo tanto, en ausencia de enseñanzas específicas, un experto en 

la técnica no elegiría un compuesto D1 específico de entre un número infinito de 

opciones y aplicaría la tecnología de dendrímero para hacer un conjugado. 

 

Además, la persona normalmente versada en la materia no tendría una expectativa 

razonable de éxito al conjugar los compuestos D1 con una molécula de dendrímero. 

Lo anterior teniendo en cuenta que: 

 

1. Como muestra D1, esos compuestos demuestran actividad contra el cáncer al 

unirse a dianas específicas de BCL-2 y BCL-XL.  

2. La conjugación del compuesto con un dendrímero no solo cambia 

estructuralmente el compuesto, sino que introduce un impedimento estérico 

debido al voluminoso dendrímero que puede afectar negativamente a la afinidad 

de unión. 



  
 

 

Carrera 11 No. 86-53, Piso 3 
Edificio Segovia 
110221 Bogotá, Colombia 
T (+57) 1 618 10 88 
F (+57) 1 635 08 24 

clarkemodet.com 

 

3. Se sabe en la técnica biomédica que cualquier cambio estructural en un 

compuesto químico puede alterar de manera impredecible la actividad biológica. 

 

Por lo tanto, un experto en la técnica no esperaría razonablemente que el conjugado 

resultante tuviera el mismo efecto anticancerígeno que el compuesto sin conjugar. 

 

Por último, respetuosamente me permito señalar que la única razón por la cual se 

considera que la materia actualmente reclamada sería obvia a la luz de las 

divulgaciones de D1 y D2, es porque se realizó un análisis en retrospectiva.  

 

De esta manera, la examinadora, basada en el conocimiento proporcionado por la 

presente invención que muestra conjugados de dedrimero-AZD4320, seleccionó 

segmentos específicos de los documentos del arte previo para estudiar la materia 

reclamada y considerar que esta es obvia. No obstante, no presenta ninguna evidencia 

o demostración de algún indicio concreto que señale cómo la persona normalmente 

versada en la materia habría llegado a la materia reclamada. 

 

Evidencia de lo anterior se encuentra en que tales conjugados nunca fueron 

contemplados por ninguna de las referencias citadas hasta que los presentes 

inventores los fabricaron con éxito. 

 

Por tanto, respetuosamente solicito tener en cuenta los argumentos aquí presentados 

donde se demuestra que la invención de la presente solicitud es novedosa y tampoco 

se habría derivado de manera obvia del estado de la técnica, por lo que cumple con 

los requisitos de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de 2000. 

 

4. Conclusión 

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse 

que: 

 

i) El nuevo título de la solicitud es claro y se relaciona con el objeto reclamado; 

ii) El nuevo pliego reivindicatorio se ajusta a las disposiciones del Artículo 34 de 

la Decisión 486/00; 

iii) El nuevo pliego reivindicatorio se refiere a materia susceptible de 

patentabilidad, cumpliendo así las disposiciones de los Artículos 14 y 20 de la 

Decisión 486/00; 
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iv) La invención de la presente solicitud es clara y cuenta con el debido sustento 

en el capítulo descriptivo, a la vez que se encuentra divulgada de manera 

suficientemente completa, cumpliendo así con los requerimientos de los 

Artículos 30 y 28 de la Decisión 486; y  

v) La invención de la presente solicitud no resulta obvia ni se derivada de manera 

evidente del estado de la técnica, cumpliendo así con los requerimientos del 

Artículo 18 de la Decisión 486. 

 

Por tanto, atentamente me permito solicitar a ese Despacho otorgar el privilegio de 

patente solicitado a la solicitud en estudio, toda vez que cumple a cabalidad con los 

requerimientos de la Decisión 486 de 2000. 

 

Asimismo, respetuosamente solicito a ese Despacho pronunciarse en relación con todos 

los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del 

debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional. 

 

5. Anexos 

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por diecinueve (19) reivindicaciones. 

- Copia de la Patente US 10,314,920. 

- Recibo de pago por concepto de modificaciones voluntarias.  

 

Señora Directora, 
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REIVINDICACIONES 

1. Un dendrímero de fórmula (IV): 

(IV) 

o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos, en donde Y es PEG1800-2400 o H; Q es H o L-

AA, en el que L-AA tiene la estructura: 

, 



 

A es –S- o –N(CH3), a condición de que si la suma de PEG1800-2400 y L-AA es menor de 64, los demás restos Q 

e Y son H y a condición de que al menos un Q sea L-AA. 

2. Un dendrímero de fórmula (V): 

(V) 

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde 

Y es PEG1800-2400 o H; 

Q es H o L-AA, en donde L-AA tiene la estructura: 



 

, 

A es –S- o –N(CH3), a condición de que si la suma de PEG1800-2400 y L-AA es menor de 64, los demás restos Q 

e Y son H y a condición de que al menos un Q sea L-AA. 

3. El dendrímero de la reivindicación 1 o 2, en donde A es –S-. 

4. El dendrímero de la reivindicación 1 o 2, en donde A es –N(CH3). 

5. El dendrímero de una cualquiera de las reivindicaciones 1-4, en donde la suma de PEG1800-2400 y L-AA 

es un número entero entre 50 y 64. 

6.  El dendrímero de la reivindicación 5, en donde la suma de PEG1800-2400 y L-AA es un número entero 

entre 58 y 64. 

7. El dendrímero de una cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en donde el dendrímero tiene entre 25 

y 32 PEG1800-2400. 

8. El dendrímero de la reivindicación 7, en donde el dendrímero tiene entre 29 y 32 PEG1800-2400. 

9. El dendrímero de una cualquiera de las reivindicaciones 1-8, en donde el dendrímero tiene entre 25 

y 32 L-AA. 

10. El dendrímero de la reivindicación 9, en donde el dendrímero tiene entre 29 y 32 L-AA. 



 

11. El dendrímero de una cualquiera de las reivindicaciones 1-10, en donde el dendrímero tiene entre 0 

y 14 hidrógenos en las posiciones Q y/o Y. 

12. El dendrímero de la reivindicación 11, en donde el dendrímero tiene entre 0 y 6 hidrógenos en las 

posiciones Q y/o Y. 

13. El dendrímero de una cualquiera de las reivindicaciones 1-12, en donde el PEG tiene un peso 

molecular medio de entre 2000 y 2200 Da. 

14. El dendrímero de una cualquiera de las reivindicaciones 1-13, en donde el PEG tiene un índice de 

polidispersidad (PDI) de entre 1.00 y 1.10. 

15. El dendrímero de la reivindicación 14, en donde el PEG tiene un índice de polidispersidad (PDI) de 

1.05. 

16. El dendrímero de una cualquiera de las reivindicaciones 1-15, en donde el dendrímero tiene un 

peso molecular de entre 90 y 120 kDa. 

17. El dendrímero de la reivindicación 16, en donde el dendrímero tiene un peso molecular de entre 

103 y 107 kDa. 

18. El dendrímero de una cualquiera de las reivindicaciones 1-17, en donde AA es el Compuesto A: 

(Compuesto A). 



 

19. Una composición farmacéutica que comprende un dendrímero de una cualquiera de las 

reivindicaciones 1-18 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo y un excipiente, portador o 

diluyente farmacéuticamente aceptable. 
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