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Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identthcada como aparece al pie de mi 
firma, domicthada en la carrera 11 No 8653 Piso 6,1 obrando corno apodera&i 
de la. sociedad Novartis AG, donucthada en Basilea, Suiza, solicitante de la 
patente de Ia referencia, inteipongo recurso derepoaon contra la resolución No 
43511 notificada. el 30 de octubre de 2008 expedida por el Superintendente de 
Industria y Comercio, pot medio de la cual se mega ci privilegio de patente 
para la sohcitud contenida en ci expediente de la referencia 

I JUNDAMENTOSDEL RECURSO 

En relación con los argumentos presentados por ese despacho en la resolucion 
impugnada, es necesarlo seftalar que carecen de un enfoque adecuado de 
conformidad con las normas, jurisprudencia y reglas tØcmcas que existen para 
poder desvirtuar el nivel inventivo de la invención, toda vcz que ese despacho 
realizô  la busqueda de documentos sin hacer ci esfuerzo intelectual dc 

. colocarse en la situaclon que afrontó ci solicitante en el momento antes que la 
solicitud fuera conocida, es decir, la Oficina de patentes realizo un estudio dc 
tipo hindsight el cual no es permitido para Ia evaluacion del nivel mventivo tŁ 
la invencion 

Esto claramente llevó a esa oficina a ui-ia evaluacion mapropiada de Ia altura 
inventiva de Ia tnvenclón en estudio, pues al no haber tenido en cuenta los 
hneamientos y la doctrina para realizar un adecuado anahsis del nivel 
inventivo, icahzo una aplicacion errónea de los artfculos 1G y 18 de laDecisión  
486, debido a que no tuvo en cuenta el estado de Ia tecnica y no pudo 
demostrar cómo una persona medianamente versada en el catnpo tØcmco 
habrIa ilegado de inanera evidente a partir de los documentos citados a la 
rnateria objeto de la sohcitud en estudio, toda vez que suanÆbsis fje 
incorrecto yproducto de unenfoue de tlpo hindsight. 
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1.1 Vioiaciôri  de los _artIculos 14 y. 18 .4e Ia DecisiÆn 486 pona 
indebidaapiic.aciónde  la noma bsada en iunrror. .de hiterpretión 

� 
. de la misma,. . . 

El artfculo 18 de la Decision 48.6, establece .que: "Se tronsiderard que una 
invención .tiene nivel th,nrnthv ii para unapersona del ofiio nor,nal,#ente 
vØrsada en la materia tØcuica correspondiente, esa irn’ención no hubiese resultado obvia 
ni se hubiese derivado de manera evidente del estade de. la ttcnica." (El � 

� resaltado es rnio. S � � � �� S 

Lo expuesto significa quØ las anterioridades escogidas en el examen de 

Asir,
 

büsqueda fueron seleccionadas pa.rtfendo . del conociminto de Ia 
invencióri en  estudio, sin tener en cuenta cual era el estado del arte en el 
moinento de la fecha de prioridad de la solicitud. 

En este sentido, es notable cómo ese Despacho violó este. articulo pues 
desconoció la altura irnentiva de la. presente invención frente a lo 

S 

. di’rulgado en el estado del arte justo antes de la presentaciOn. de las 
prioridades de esta .solicitud, Cs decir,. del 15 de mayo del, 11 de 
&cienibre de 2001 Ttmbien es claro, como la Superintendencia de 
Jndustria y Cornercio no tuvo presente el sig-nificadode la expresiOn 
"estado de la tcnica", pues tomando como punto de partida la xnisma 
iflVeflClOfl, es decir, efectuando la bCisqueda a posteriofi, no reaiizO el 

� �. efuerzo inteletual decolocare.en 1atuación  que habria tenido 
cJue . confrontar. unarsQnamediananente versa a en la . tØcnica en � � 
wi moniento en el que Ia presente invención no era conocida 

� S S 

Sobre este particular, me perrmto dingir Ia atenciOn de esa Oficina al 
SManual para ci Examen’  de Solicitudes de Patentes de Invencion en las Oficinac de - 

Propiedad Industrial de los Pulses de la Conuinidad Andina publicado pot la 
� . OMPI � en 2004, especificamente al numeral 10.2 (mØtodo para Ia 

evaluaciOn del nivel inventivô)  en la pÆgina 78 segundo pÆrrafo donde se 
establece que: "Se debe tener en cilenta que Ia bÆsqueda de anterioridades se efectn’a. 
aposteriori, toncando corno panto de partida ía misma im’ención. Por Jo tanto ci 
exarninador debe realiar el esfuerzo intelectual de_ colocarsc__en la 

S ’ ituaciOn .que ha ten/go que afrontar ci ti/co.on conocimientos 
edlos en la materia tun ,mornento . en , ue la invçgición no era 

� egnodda, es decir tnts de la invendOn.". 

Es asi que, es notable la manera cómo La Superintendencia no hizo 
dichoesfuerz, . ya qiw a la luz de sus argumentos dados pot dicha 

� entidad, se trató de "rmar" los compuestos reclamados a panir de 
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caracteristicas aisladas encctnttadas en los dos documentos, sin considerar 
las diferencias encontradas entre los compuestos de la solicitud en estudio 

y 

los revelados en las anterioridades, sefialando ünicamente que la 
� actividad Se encuentra centrada. en el grupo farmacóforo, sin prestar 

mayor atención  al patron de sustituciOn mostrado por los compuestos 
� 

�nove4osos de In: solicitud ni a la actividad seflalada en la descripciOn Para 
dichos compuestos. 

� En este sentido, resulta pertinente dirigir de nuevo la atenciOn de ese 
despacho al Manual Andino, en esta ocasiOn al numeral 10.4 pÆgina 81, 
donde se pone dc manifiesto que: "En laprÆctica del examen defondo sep.ude 

� � 

utiliar una serie de indiciospara identificar la existencia de nivel inventivo tales co,,zo: 
-el carÆaer ine.çberado del remltado; 
-el hecho de haber superado unprejuido. te’cnico anterior; 

� -Ia soiprendente sencille de la soluciónpropuesta, 
� -el hecho de haber superado dfIcuItades tØcnicas reales; 

-Ia originalidad de la iolndón, que se aparta del caminO conoddoy abre una via nueva; 
)1 

-el hecho de que la invención responda a una necesidadya antgua, perntanentey min 
� insat4/Łcha." . 

Teniendo en cuenta los anteriores indicios, se puede constatar que la. 
� presente invención cumple con los tnismos, toda �vez que resulta 

� ines.perado, que los compuestos de Ia invenciOn al presentar 
S susthuciones en los carbonos. fa de la estructura dipeptidica .y con 
una cadena 

lateral 

de tipo Øter -O-) 6 tioØter .S-), no cambien 
las 

S propiedades. ni la actividad biológica con relación a compuestos similares 

S� 

de la tØcnica anterior que no sugerfan ni mostraban que se pudieran S � � 

realizar esta clase de sustituciones, � S 

De hecho, los compuestos reclamados muestran un efecto combinado, 
pues son especiahinente ütiles  ’Para Ia inhibiciOn de lit conversion de la 
angiotensina 1 en la angiotensina II, inhibición de la NIEP endopeptidasa 

� neutral), inhibiciOn de la enzitna convertidora de endotilina (BCE) 
y 

sirvan adeniÆs Para reducir los niveles altos de colesterol en plasma de 
� mamIferos, S � � . �� S � S �� 

� � Los compuestos de la invención son de esta manera una forma 
� � relativamente sencilla de alcanzar actividades equiparables a las mostradas 

� en la tØcnica anterior, mediante la introducción de una función ester o 
� � tioØter en Ci sustituyente del carbono adyacente al grupo carboxilico 

terminal de la. estructura . dipeptIdica reclamada 
y 

esto, en combinacióri 
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con las sustituciones novedosas reaiizadas en.los .carbonos .alfa de los dos 
aminoÆcidos unidos. 

Claramente, los indicios seflalados pot ci Manual Andino no fueron 
tenidos en cuenta por la Superintendencia  de Industha y Comercio, pues 

� en sus dos exÆmenŁs, no logra demostrar de manera coritundente cómo 
una persona medjanamente versadÆ en la materia; sin tenet conocimiento 
de la presente solicitud, habria ilegado de manera obvi.a a los compuestos 
reciarnados. S 

� Dc hecho, se hace necesario seflalar. que ci estudio superficial y dc tipo 
hindsight. Se evidencia en los arguxnentos seialados por ese .despacho, 
pues en el primer oflcio No 08714 del 19 de julio de 2007, esa 

� . dependencia afirma. que ci documento ma’s cercano a la invencióri es la  
publicación Dl que correspondia a la patente US5591.891, segin lo 
mostrado en el folio .179 y luego de conocer la respuesta del solicitante en 

� el segundo oflcio No. 15357 del .30 de noviembre de 2007, ese despacho 
� inyirtió ci orden de los documentos y afirmó que ahora ci documento Dl 

era la invención estadounidensŁ L1S5506244 y era la tØcnica mÆs cercana. 
S Sin embargo, cita Los rni,smos folios gue .correspdenal documento 

US5591$91 mencionado corno Dl en la primera acción oficial, lo cual 
dernuestra que no hizo un estudio exhaustivo en dichos exÆmenes. 

Esto a todas luces, es una prueba ma’s del anÆlisis trivial ilevado a cabo 
pot esa Superintendencia a la hora de evaluar ci nivelinventivo de la 
invencion en estudio Aun ma’s, esta confusion se continÆa presentando 
en la resolucion impugnada, cuando se establece en la pagina 3 de dicha S 

resolución que; "Particularmente, el documento del estado de la tØcnica ma’s cercano 
� a la solicitud en estudio � es. Dl (folio 135 p4gin 1, IJjo 145 colunina 1, 

� khaas 4(1 a. 65) que ense,ia compuestos de N-/Mercaptoacii(aminodcido o p’ptid&J 
J. derivados S-alfa’ticos carbonilicos utiliadoi como antibipertensivos,...." (el 

� resaltado es nuestro. 

De otra parte, la Superintendencia de Industria y Comercio sefiaia en la 
pÆgina 9 de la r.esolución  impugnada que "En D2, el carbono que soporta a los S 

� radicales denominadôs R4 .y R5 (que equivalen a los ,nismos radicales en la actual S 

solicitud,), pueden ser (con repecto a su union a Ætomos de carbono)primario (en el caso 
de que R4y R5 sean hidrOeno); secundario (en el caso de .R4 sea,por ejemplo, aiquilo 
bajoy R5 sea hidr4gen o terciario (en el caso de que R4 sea por ejemplo, aiquilo bajo S 

� y R5 sea aiquilo bajo o cuanclojuntos radicalesforman an cicloalqailideno)." S 
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Sobre este pardcular, me permito seflalar que el documento US5506244 
muestra la estructura donde el carbono alfa cercano al grupo carboxilo 

� terminal es un ariilio, Si bien dlicha antrioridad sugiere que los radicales 

R4 y R5 pueden unirse para realizar un anillo, tambiØn es cierto -_que 
esta . anterioridad recornienda que ci g=o- que contiene al 
sustituyente R1 es una, cadena aEfÆtica y nunca .sugiere. o ensefia 

�UPC dicha cadena pueda contener un Ætomo dc oxigeno o un Ætomo 
de azufre, �. . . 

En este sentido, aunque se conserve la estructura central, resulta ser una 
� 

S apreciación personal de la Superintendencia, afirmar que es sobre dicha 
estructura .que se basa la actividad, pues los versados en la materia 
saben que cambios sob.re las sustituciones 4e dicha estructura 
podri.anconllevara rnOdificaciones que no siempre pueden ser 
kneuiciosas o eq.uiparables con 1aya conocldas para compuestos 

� :� SiflTLiiareS eXlStCflteS, 

En reiación con lo anterior, esa oficina tambiØn seflala que: "Como se 
� �observa y conic se. ha evidenciado a lo largo de este and/isis, elg’rupo farmacofórico  de 

anthos cornpuestos es el mismo, es decir qne la actividad farmacolojica se enciientra 
ceztrada en dicho grupo. En � consideración �a ello, este despacho no comparte el 
argumento esgritnido al respecto por el soifritante, ya que tanto en la reivind:cación 1 

� como en los efemplos encontrados en el aarte descriptivo (per ejemplo 5 de la solidtud), 
los sustitu ye/es denominados R6 y R7 piieden ser dos grupos alq’uilo (en este caso 
metilos como en el ejemplo 1(a)) o /untos pueden formar tin gruo cicloalquulideno (en el 
caso del ejemplo 5,). Es decir, puea’en presentarse cualquiera de las dos sustituciones, . por 
lo tanto se concluye que la actividad farmacológica para Østas es similar y que la 
comparacidn. reali’ada (en. cuanto a que el compuesto Ilamado 1(a) inhibe la respuesta 

� inducida por la angiotensina I durante 6 horas en una dosis de 11,8 mg/ Kg cuando es 
N � administrado por via oral, comparado con el compuesto 1(b) divuIgado en D2, que 

inhibe la resuesta inducida por la angiotensina I durante . /oras en una dosis de .10 
mg/ Kg por via oral, no se observa una yenta/a tØcnica o un rest//ado inesperado frente 

� a lo ya conocido en el estado del arte) es va/ida, a falta de evidencia de lo contrario." 

Por su parte, lasmodi/icaciones .reali’adas no le 0/organ al compuesto reitindicado nivel � 
� inventivo, porque es/as se him/an a restringir sustituyente.c o separarlo en divisionales, 

ya que tanto en la reivindicación 1 de ha solicitud en estudio (folios 193 a 198) como. 
� � en los e/em/,los dados en el apart6 descriptivo �(ver ejemplo 6b de la solicitud), los 

.custituyentes denominados R6 y R7 pueden ser dos grupOs aiquulo (en este caso metilos 
como en el ejemplo 6(a)) o jun/os pueden formar ungruo czcloalquulideno (en el caso 

� � del e/emplo 6b). Es decir, pueden darse cualquiera de las dos sustituciones, de a/li que 
se concluya que la actividad farmacológica para es/os compues.tos es seme/ante y la 

� comparación realiada sea relevante a [a/ta de evidencia de lo contrarlo." 
� S 

� Sobre este particular, me permito reiterar que dicha comparación no es 

vÆlida pues los grupos son diferentes y no se puede especular como lo 
� � hace ese Despacho en � decir que estructuras sirnilares conilevan a 

actividades similares. En este sentido, se hace necesario dirigir la atención 
de ese Despacho al Manual Andino, ma’s arriba rnencionado, esta vez a la 
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pÆgina 77 primer pxrafo, donde se establece que ". .El examinador ticne 
hi carga. dc pro Lb- ar gue la inyención carece de. L vel inventivo v.n  
Jimitarse a esrablecer las diferencias entre Ja sobcirud y dicho 

� estdo de hi tØcnica." Pot consiguiente, se encuentra. en cabeza de esa 
oficina la carga probatoria en cuantO al hecho de la supuesta similitud de 
la actividad de compuestos con sustituyentes totalimente diferentes, en 
este caso sustituyentes que pueden set combinados para format 

� . estructuras cicicas sobre la disposición central de Ætomos como en la 
presente invención .y aquellos de la tØcnica anterior que no poseen esta 
caracteristica, 

De otra parte, en cuanto a que "En 
consecuencia, una persona mediana.tnente 

41 versada en la mateTia que se enfrente alproblerna tØcnico tie proporcionar compuestos 
inhibidores de vasopeptidasa, que sean tiles como inhibidores dobles tanto de la de la. 

� 
enzirna convrtidota de an gitensina (AC) como de la endopeptidasa neutra (NEP), 

� hornologaria de manera evdente los compuestos de la solicitud en estudzo con los del 
� � estado del ae pretio;. haciendo � dferentes. suslituciones sobre el gii,po farmacofirico 

(con:ün a todas ellas), ya que dichas sustituciones no aportan ninguna ventaja tØcnica 
� superior o efecto ineperado frente a lo previarnente divulgado. ",. sobre. este 

� 

S paiticuiar, .me permito decir que los compuestos de esta invenc{ón no 
� solo son particularmente ütiles para condiciones que respon den a la 

inhibición de ACE y NEP, sino que tambiØn resultan muy convenientes 
para la reducciOn de los niveles elevados de colesterol en plasma en 

� mamIferos y ademÆs inhiben la enzima convertidora de endotelina (BCE). 
� Es decir, estos compuestos van ma’s allÆ de lo conocido para los. 

compuestos de la tØcnica anterior, toda vez que. presentan un espectro de 
� . acción  mucho rnÆs amplio que. los compuestos ensefladOs pot los S 

S docurneritos Dl y D2. . . 

En este sentido, el exarninador ha debido juzgar la actividad irwentiva de la 
invención planteÆndose las siguientes .preguntas: 

1) Estaba un tØcnico de conociniientos medios en’la materia en 
� condiciones de plantearse el problema?. . . S � � . . 

� 2) de resolverlo en la forma en que se reivindica? y 
� � 3) de .prever el resultado? S � � 5:... 

En cuanto a la pregunta del numeral 1), me permito manifestar que un tØcnico de 
� conocimientos medios p.osiblemente hubiera estado en la cap acidad de plantearse -: 

� � el problØma de proporcionar novedosos inhibidores de vasopeptidasa, pero no 
� . � habrig estado en capacidÆd &predeciel amplio. espectro dc acciOn de los 

� . ��� compuesss de la invención Por lo tanto, la respuesta para esta pregunta es 
flegktva.  
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En relación con la respuesta al. numeral 2), una persona rnedianamente versada 
� en la material no .hubiera pensado en solucionarlo de la manera como se realiza 

� en la presente invenci6n, es decir, a travØs compuestos con patrones de 
sustitucion corno los aqul mençionados  que respondieran a la. inhibición de 
ACE y NEP, siendo � . adems ütiles para la reducción �de  los niveles 
elevados de cOlesterol en plasma y adecuados para inhibir la erizima 

� convertidora de endotelina ECE, toda vez que las enseflanzas dc la tØcnica 
anterior ünicamente mostraban. que compuestos con doble actividad. Por 
consiguiente, la respuesta para esta pregunta es negativa. 

Respecto a la pregunta. del numeral 3), la persona de conocitnientos medios no 
hubiera podido prever el resultado de la presente invención, ya que como se 
expuso en ci pÆrrafo anterior, las enseflanzas de la tØcnica anterior mostraban un 

� 
compuesto con doble actividad pero no sugerian que al cambiar el patron de 

� sustitución sobre los carbonos alfa de la estructura dipeptidica se lograra obtener, 
compuestos con espectros mÆs amplios �en su actividad bioiógica. En 
consecuencia, esta pregunta taml*n tiene una respuesta negativa. 

� Dc Jo anterior, se conckiye que la presente invención si liene altura inventiva, ya 
que la respuesta es negalivapara las tres preguntas enel presente caso y segün  la 
"Gula. para los Palses en Desarrollo sobre ci Examen de las Solicitudes de Patentes" de la 

� . OMPI de 1982, basta con que una de las tres respuestas sea negativa para que 
exista la actividad inventiva. (vØase pÆrrafo 197 de Ia gufa mencionada). 

En conclusion, me permito manifestar que a la luz de los arguthŁntos 

*01 

anteriormente expuestos, los compuestos de la presente solicitud si son 
inventivos sobre las enseiianzas de los documentos Dl y D2, toda vez que sin 

. hacer Un an0sis de tipo hindsight, se demuestra que la materia objeto de la 
presente solicitud no es susceptible de derivación evidente aparli.r  de lo sugerido 
en la tØcnica anterior citada por ese despacho.  

Dc igual forma, de acüerdo con todo lo anterior es evidente cómo esa � � 
� entidad violó el artIculo 18 de la Decision 486 cuando al citar los 

docurnentos Dl y D2, enfocó mÆs su atención en encontrar similitudes 
� con los compuestos reclamados, sin prestar mayor atención a las 

� 
S �difereneias y cómo Øsuis hubieran sido o no evidentes para una persona 

� medianamente’ vetsada en Ia tØcnica, Esto, claramente condujo a .un 
� . anÆlisis de tipo hindsight, haciendo que la norma anteribrmente 

� � mencionada fuera interpretada. pot el examinador de manera errOnea. 

� En cons ecuencia �e lo . anterior; la Superintendencia de Industria y 
� � 

S Comercio no concedió ci privilegio de patente para una invención cuyas 


