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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 
E. S. D. 

Re: Expediente No. 05.003.028 
Solicitud de patente a nombre de LEK PHARMACEUTICALS D.D 

Yo, DILIA RODRIGUEZ D’ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi 

firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada 
de la sociedad LEK PHARMACEUTICALS D.D domiciliada en Ljubljana, 
Eslovenia, solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición 

contra la resoiución No. 773 del dIa 20 de enero de 2010, expedida por ci 

Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega ci 

pnviiegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.  

1. FUN OS DEL RECURSO 

1.1 Mi mandante se permite manifestar a ese despacho que se reafirma en 

todos y cada uno de los argumentos que hacen parte mtegrante de hi respuesta al 

oficio de fondo No. 11879 notificado por fijación en lista el dia 19 de septiembre 

de 2008, presentada ante ese despacho ci 16 de diciembre de 2008 y ci oficio de 

fondo NO. 5680 notificado por fijación  en lista ci 15 de mayo de 2009, presentada 

ante ese despacho ci 08 de junio de 2009. 

1.2 El mdebido anÆlisis de novedad. 

Fundamento este recurso en ci hecho que ci examinador no realizó un anÆlisis 

apropiado del arte previo y niega la solicitud basÆndose en apreciaciones 

subjetivas sin ci debido sustento tØcmco. 

En primer lugar, ci examinador establece que la antenoridad Dl "[..]no puede 

reconocerse que el compuesto sea nuevo, ja que lo nico que realia hi solicitud es seleccionar 

com-puestos de los quejia habla ensejado previamente Dl la mencionar elgrupo heteroarilo que 

corresponde por definicio’n a compuestos como la piridind’, ci respecto ci solicitante 

quisiera resaitar ci hecho que en dlicha anterioridad en ninguna parte se menciona 

especIficamente que ci hcteroarilo comprenda ci nitrógeno como uno de los 

heteroÆtomos seicccionados. 

Pro sigue ci examinador diciendo que "[..] cualquier tØcnico medio en la materia sabe 

que una piridina es un heteroariloy que hi mencionar hi palabra heteroarilo, cualquiera podrla 
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inmediatamente relacionarlo con una piridind’, lo cual no es cierto ya que la 
anterioridad Dl no menciona en ninguna parte de manera especffica que ci 
nitrógeno sea ci heteroÆtomo seleccionado para los compuestos alli divulgados. 
AsI mismo, ci solicitante quisiera anotar que ci examinador esta ignorando de 
piano lo estabiecido no solo por la Decision 486 sino tambiØn por la 
jurisprudencia, donde se estabiecen cuales son los parÆmetros para evaluar la 
novedad, como se demuestra a continuación. 

En cuanto al estudio de la novedad, cabe recordar que el lit novedad solo se ye 
afectada si todas y cada una de las caracteristicas de la mvención se 
encuentran contenidas en ci estado de la tØcnica. No basta con que aigunas de las 
caracterIsticas se compartan entre las dos solicitudes, sino que debe ser posible 
identificar absolutamente todos los eiementos reivindicados para poder afirmar 
que una invención carece de novedad. 

En este sentido, me perniito manifestar que ci artIculo 16 de la Decision 486 de 
la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera 
como nueva cuando no estÆ comprendida en ci estado de la tØcnica. 

Si de acuerdo con ci espIritu de la norma legal inclicada anteriormente, la 
invenciOn no se considera como nueva si esti "comprendidd’ en ci estado de la 
tØcmca, dicha norma se estÆ reftriendo, naturalmente, a la totalz’dad del inventoy 

no a al guno o a algunos de los componenies. Para que la invención pierda su 
calidad de novedosa, es claro que TODA ELLA, ha de estar contenida en ci 
"conjunto de conoci,nientos existentes que son aplicables aiproceso industrial’ como define ci 
estado de la tØcnica ci Tribunal de justicia del Acuerdo dc Cartagena (Proceso 
No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos 
Aires, 1994, pÆgina 60). 

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual 
para desvirtuar ci requisito de novedad de una invención seth necesario que lo 
reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total con lo 
revelado en un documento o anterioridad seæalada, conclusion a la que se ilega 
despuØs de un anªlisis mntegro mediante una comparación entre ci capItulo 
reivindicatorio de la invención en estudio y la divulgaciOn en Dl. 

Ahora bien, si un dctcrminado elemento, conclición o circunstancia dc la nueva 
crcación ya hacc parte del estado de la tØcnica, no quiere do deck, desde luego, 
que la mvención deba ser rechazada por carecer del requisito dc novedad. No Sm 
razón ha dicho el mencionado Tribunal: "hqy que advertir que toda creacidn es en cierta 
forma, producto del estado de Li tØcnica existente, en ci sentido de que el inventor ha de tener en 
cuenta un conjunto de conocimientos tØcnicos que le permitan crear nuevos procediniientos 
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aplicables a la indust,id’ (Ibidem, pÆginas 53 y 54) (el subrayado es mb). 

Pot lo tanto, como minimo la novedad debe contempiar los siguientes aspectos: 

-Que la invención en estudio estØ contemda de forma TOTALy ABSOLUTA 
en ci documento que se menciona como anterioridad o de forma mdependiente 
en los documentos que se mencionan, Si SOfl varios; y 

-Que la mvención en estudio puede parlir de conocimientos conocidos, caso en 
ci cuai habrÆ que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inØclito y 
novedoso, teniendo que analizarse ci valor agregado que aporta la invención 
con sus nuevas caracteristicas al campo tØcmco al cual pertenece la mvención en 
estudio. 

Dc lo anterior queda claro que ci requisito de novedad no da lugar a la 
mterpretación, que es lo que esta hacicndo ci cxaminador. La novedad se cvaliia 
mediante la comparación dirccta de cada ciemento de la mvención con ci artc 
previo y se debe ceflir inicamente a lo que se encuentra dado 
ecplicitamente en la anterioridad citada. Pucsto que dicha anterioridad no 
mcnciona dc manera cspecIfica ci nitrógeno como un hetcroâtomo seleccionado, 
la afirmación del examinador relacionada con que la mención dc un heteroarilo 
implica la presencia de piridina es crrónca y no correspondc con lo establecido 
pot la jurisprudcncia respccto al estudio dc la novedad. 

En estc orden dc ideas, es evidentc que aunque Dl establece la posibilidad que Z 
sea un heteroarilo en general, ni en las reivindicaciones ni en la descripción de 
dicha solicitud se mdica que clicho heteroarilo sea nitrógeno. Sicndo as1 es claro 
que Dl no cumplc la prcmisa dc contener la TOTALIDAD de los eiementos 
que caractcrizan como novcdosos lit invención que acÆ se reivindica. 

Ahora bicn, aunque es claro que ci Manual Andino no es un marco normativo, 
pues la normatividad que rige en matena de propiedad industrial es la Decision 

4865 
es evidcnte que ante la no existencias dc parÆmctros para analizar la 

novedad en dicha Decision, es esencial contar con una gula que permita a los 
examinadores estandanzar cómo se debe evaluar la novedad. En cste scntido, 
resulta adecuado citar esta gula prÆctica para la realización del examen de las 
solicitudes de patentes, pucs precisamente dicha guba refleja la posición que de 
manera informal ha seguido la SIC a lo largo de los afios en relación con la 
evaluación de las solicitudes de patcntcs, posición que en muchos casos coincide 
con los parÆmetros adoptados pot otros oficinas en ci mundo. 

Habicndo dejando en claro contexto y la importancia del Manual Andino como 
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documento gula para la evaluación de una solicitud de patente y por ende, el 
anÆlisis de la novedad, nos permitimos citar ci contenido de la pÆgina 63, numeral 
9.4. 1) titulado ’Novedad respecto de expresiones genera/es j rangos", donde 
especIficamente se indica "Una expredón general no destruye la novedad de tin 
elemento especIfico que cae dentro de esta expresidn, pero un elemento especIfico si destrqye 
k novedad de una reiiindicadón general que lo inclujia. 
La descripddn en el estado de th te’cnica de una clase genØrwa como por ejeinplo, ",netal’ 
"halógenos", etc. no destruye la novedad de un elemento particular de la clase (coino 
POT ejeinp/o, cobre oflüor)." 

Considerando la mformación anterior es claro que históricamente la posición de 
esa oficina ha sido la de considerar que una expresión general no destruye Ia 
novedad de un elemento especIfico. Para ci caso que nos ocupa, la clase general 
o gcnØrica heteroarilo de ninguna manera puede dcstruir la novedad de un 
elemento particular de la clase, como es aquel en que ci heteroarilo es mtrógeno y 
ci heteroarilo es piridina, pues la información contenida en Dl no hace aiusión ni 
a dicho heteroÆtomo ni a la piridina. Es ma’s, ninguno de los ejemplos 
especfficos de compuestos cubiertos con la formula reportada en Dl, los 
cuaies son mencionados explicitamente en las reivindicaciones 3 y 7 de Dl se 
refieren a compuestos donde Z sea piridina. Siendo asI, es ciaro que ci iinico 
que ha considerado que dicho Z sea una piridina es ci examinador que ya conoce 
ci compuesto reivindicado y lo trata de deducir de ia formula de Dl para afrrmar 
lo que no es cierto, pues Dl no sugiere, enseæa ni establece que ci heteroÆtomo 
sea nitrOgeno ni que ci heteroarilo sea piridina. 

Con todo respeto, si un concepto ha tenido ciaro esa Superintendencia a lo, largo 
Alli 

de su trayectorla es ci de novedad y ahora no se entiende el por que’ ci seæor 
examinador sin argumento aiguno pretende cambiarlo y en lugar de limitarse a 
hacer una comparaciOn entre lo reivindicado y ci estado del de la tØcnica para 
determinar si TODAS las caractensticas habia sido o no mencionadas en ci 
estado de la tØcmca, ahora decide que no es necesario que dichas caracteristicas 
scan explicitas sino que ci supone c interpreta lo que de ninguna manera es 
mencionado por Dl. 

Por otro iado, ci examinador estabiece que la anterioridad D2 ya enseæaba la 
estructura: 

QR 
Que es similar a la estructura: 
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De la presente solicitud para ci caso particular donde R es OR" y R" es H. Al 
respecto el solicitante quisiera anotar que la novedad debe set absoluta, en otras 
palabras, todas y cada una de las caracteristicas de la invención deben estar 
comprendidas en D2. La anterioridad D2 solo cubre un caso especIfico para una 
sustitución en particular y no comprende todas y cada una de las caracterIsticas 
de la invención, segimn lo establece la norma. Dc hecho, en las reivindicaciones 4, 
5 y 6, X es limitado a EtOH, compuesto que no se encuentra dentro de los 
divulgados por la anterioridad D2. La novedad no se estudia respecto a una sola 
reivindicación, se estudia respecto a la totalidad del capItuio reivindlicatorio. 

Nuevamente, recurrimos a los parÆmetros dados en ci Manual Andino, 
especIficamente al numeral 9.4.4.1, donde se indica que "UnafOiinula general no 
desfrzye la novedad de tin compueslo o tin subgrupo de compuestos incluz’dos en 
ella, Comfuestos e.rpec’/Icos en un documento destrujien hi novedad de una formula general. 
Si una formula tiene sustitujientes espec(/icos listados, se considera que hi selecddn de una de las 
posibilidades cuando sOlo bay una lista de alternativas para un sustitujente que carece de 
novedad. Es decir, se considera una formula general con variaciOn en un solo sustituynte en el 
que todas las alternativaspara este sustitujiente estØn listadas es equivalente al listado de todos 
los compuestos espec(/icos. Sin embargo, si hay quo haeer una selección en dos lütas o 
mÆs de substituyentes para ilegar al objeto de la reivindicaddn, entonces se 
considera que hay novedaii 

Para ci caso que nos ocupa, nuevamente ci examinador se aleja de un estudio 
correcto del nivel mventivo pues realiza una sciccción en varias listas de varios 
substituyentes para ilegar al objeto reclamado en la presente solicitud. AsI las 
cosas, selecciona R1, R2, X, R3 y Y de varias listas que comprende varias 
alternativas. Siendo asI, es evidente que esta es una invención de selección  que 
cumple con ci requisito de novedad pues para ilegar al objeto reivindicado ha 
sido necesario hacer una selección en al menos 5 listas de 5 substituyentes. 

Dc esta forma esa Sup erintendencia debe tener en cuenta que no puede variar a 
su capricho la posición sobre un mismo tema al acomodo de cada situación. Este 
tipo de posiciones genera mseguridad en los administrados que no saben que 
posición tiene esa entidad sobre ci punto. 
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Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente: 

a) Que de conformidad con lo previsto por los artIculos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2) 
y 59 (inciso 2) del Cóclig&Contencibso Administrativo se consideren y se 
resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas asI como 
las que aparezcan con motivo de este recurso. 

b) Que se revoque la resolución No. 27632 del 31 de julio de 2008 expedida por 
el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder ci privilegio 
de patente de invención a la solicitud de mi mandante 

Seæor Superintendente, 

DILIA RODRGUEZ D’ALEMAN 
CC. 41.654.882 le BtÆ 
TP 20824 
Cod. 008 
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DMSIÔN DE NUEVAS CREACIONES 

Recurso de reposición 

Radicación NO  05-03028 

Clasificaciôn Internacional Patentes: A61 K 9/20 

Concepto tØcnico NO 

Estudiada nuevamente la presente solicitud, ahora junto con el memorial 

del recurso de reposición se conceptUa: 

1. Documentos estudiados: 

Descripciôn: Folios: 05 a 41 Como se radicô inicialmente. 

Reivindicaciones: Folios: 42 a 45 Como se radicO inicialmente. 
Folios 130 a 133 Modificaciôn. 
Folios 165 a 170 Nuevamente modificadas. 

Prioridad: Folios: 89 a 157 
P-200200177, de fecha 17/jul/2002 

*Primes examen de patentabilidad, folios 101 a 115; 
�Respuesta tØcnica al primer examen de patentabilidad, folios 116 a 129; 

�Segundo examen de patentabilidad, folios 134 a 142; 
� Respuesta tØcnica al segundo examen de patentabilidad, folios 143 a 146. 

� Examen de fondo definitivo, folios 148 a 152. 
�Memorial del recurso de reposiciôn,  folios 154 a 156. 

ARGUMENTO DEL SEfIOR MEMORIALISTA: 

"En primer lugar, ci examinador establece que la anterioridad Dl "[ ... ] no puede 

reconocerse que el compuesto sea nuevo, ya que lo ünico que realiza la solicitud es 

seleccionar compuestos de los que ya habla ensefiado previamente Dl la mencionar ci 

grupo heteroarilo que corresponde por definición a compuestos como la piridina" al 

respecto el solicitante quisiera resaltar el hecho que en dicha anterioridad en nrnguna parte 

se menciona especIficamente que ci heteroarilo comprenda ci nitrógeno como uno de los 

heteroÆtomos seleccionados. 

Prosigue ci examinador diciendo c ie "I". . . cuaiquier tØcnico medio en la materia sabe que 

una piridina es un heteroarilo y qu la mencionar la palabra heteroarilo, cuaiquicra podrfa 
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inmediatamente relacionarlo con una piridina/ lo cual no es cierto ya que la anterioridad 

Dl no menciona en ninguna parte de manera especIfica que el nitrogeno sea el 

heteroÆtomo seleccionado para los compuestos alli divulgados. Asi mismo, el solicitante 

quisiera anotar que ci examinador estÆ ignorando de piano lo establecido no solo por la 

Decision 486 sino tambiØn por la jurisprudencia, donde se establecen cuales son los 

parÆmetros para evaluar la novedad, como se demuestra a continuaciOn. 

En cuanto al estudio de la novedad, cabe recordar que el la novedad solo se ye afectada si 

todas y cada una de las caracterIsticas de la invenciOn se encuentran contenidas en ci 

estado de la tØcnica. No basta con que aigunas de las caracteristicas se compartan entre las 

dos solicitudes, sino que debe ser posible identificar absolutamente todos los elementos 

reivindicados para poder afinnar que una invenciOn carece de novedad. 

En este sentido, me permito manifestar que ci articulo 16 de la Decision 486 de la 

Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera como nueva 

cuando no estÆ comprendida en ci estado de la tØcnica. 

Si de acuerdo con ci espIritu de la norma legal indicada anteriormente, la invención no se 

considera como nueva si estÆ "comprendida" en ci estado de latØcnica, dichanorma se estÆ 

refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a aigunos de los 

componentes. Para que la invenciOn pierda su calidad de novedosa, es claro que TODA 

ETJA. ha dc estar contenida en ci "conjunto de conocimientos existentes que son 

aplicables al proceso industriar como define el estado de la tØcnica el Tribunal dejusticia 

del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, 

publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, 

BID-1NTAL, Buenos Aires, 1994, pÆgina 60). 

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual para 

desvirtuar el requisito de novedad de una invención serÆ necesario que lo reivindicado por 

la invenciOn bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en un documento o 

anterioridad sefialada, conclusiOn ala que se llega despuØs de un anÆlisis Integro mediante 

una comparación entre ci capitulo reivindicatorio de la invención en estudio y la 

divulgaciOn en Dl. 

Ahora bien, si un determinado elemento, condiciOn o circunstancia de la nueva creaciOn ya 

hace parte del estado de la tØcnica, no quiere ello decir, desde luego, que la invenciOn deba 

ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razOn ha dicho ci mencionado 

Tribunal: "hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la 

tØcnica existente, en ci sentido de que ci inventor ha de tener en cuenta un conj unto de 
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conocimientos tØcnicos que le permitan crear nuevos procedimientos 

aplicables a la industria7* (Ibidem, pÆginas 53 y 54) (el subrayado es info). 

Por lo tanto, como mmnimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos: 

-Que la invención en estudio estØ contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en ci 

documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los 

documentos que se mencionan, Si SOfl varios; y 

-Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual 

habrÆ que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inØdito y novedoso, teniendo 

que analizarse ci valor agregado que aporta la invención con sus nuevas caracterIsticas al 

campo tØcnico al cual pertenece la invención en estudio. 

Dc lo anterior queda claro que ci requisito de novedad no da lugar a la interpretación, que 

es lo que esta haciendo ci examinador. La novedad se evalia mediante la comparación 

directa de cada elemento de la invención con ci arte previo y se debe ceflir ünicamente a lo 

que se encuentra dado explIcitamente en la anterioridad citada. Puesto que dicha 

anterioridad no menciona de manera especIfica el nitrogeno como un hetcroÆtomo 

seleccionado, la afirmaciôn del examinador relacionada con que la mención de un 

hetcroariio impiica la presencia de piridina es errónea y no corresponde con lo establecido 

por lajurisprudencia respecto al estudio dc la novedad. 

En este orden dc ideas, es cvidente que aunque DI estabiece la posibilidad que Z sea un 

hctcroariio en general, ni en las reivindicaciones ni en la descripción de dicha solicitud se 

indica que dicho heteroariio sea nitrogeno. Siendo asI es ciaro que DI no cumpic la 

premisa dc contener la TOTALIDAD de los cicmentos que caracterizan como novedosos 

la invcnción que ac4 se reivindica. 

Ahora bien, aunque es ciaro que ci Manual Andino no es un marco normativo, pues la 

normatividad que rige en materia de propiedad industrial es la Decision 486, es evidente 

que ante la no existcncias de parÆmctros para analizar la novedad en dicha DecisiOn, es 

esencial contar con una guIa que permita a los examinadores estandarizar cOmo se debe 

evaluar la novedad. En este sentido, resulta adecuado citar esta gui a prÆctica para la 

realizaciOn del examen dc las solicitudes de patentes, pues precisamente dicha gula refleja 

la posiciOn que de manera informal ha seguido la SIC a lo largo de los aflos en reiaciOn con 

la evaivación de las solicitudes de patentes, posiciOn que en muchos casos coincide con los 

parÆmetros adoptados por otros oficinas çn ci mundo.." 



RESPIJESTA TEGNICA 

En cuanto a la novedad se debe quedar absolutamente diÆfano que la 

norma pue se aplica es el art. 16 de la DecisiOn 486 de la ComisiOn de la 

Cornunidad Andina. 

Respecto al concepto de NOVEDAD ABSOLUTA: 

La novedad es un requisito de carÆcter absoluto en cuanto a: 

i)La novedad que no tiene limites geogrÆficos 

-Una invenciôn no puede ser "un poco nueva" o "muy nueva" sino que 

simplemente es nueva o no lo es y se atiende a las caracterIsticas 

tØcnicas de la invención que son presentadas en la reivindicación 

principal; mientras que las reivindicaciones dependientes son solamente 

ejecuones particures de esa invenciOn. Para lo cual es necesario tener en 

cuenta que el estado de la tØcnica consiste en un conjunto de conocimientos con 

el que se va a comparar la invenciôn objeto de  la solicitud , por esa razôn con un 

solo compuesto del estado de la tØcnica que sea reclamado en la solicitud en 

estudio se rompe la novedad. Ese conjunto de conocimientos no tiene 

limitaciones ni en la forma de divulgación ni en la localizaciôn geogrÆfica ni en la 

edad de los mismos. 

Ahora bien, as[ las cosas, analizaremos la materia que se reclama como nueva e 

inventiva en la solicitud y luego analizaremos como se ajustan los argumentos 

tØcnicos expuestos en el memorial del recurso. 

Anterioridad Dl 

R1 

(CH) 

Ar(’,CH�N�X�Z 



N Z es heteroarilo, este tØrmino comprende a 

piridma que es un heteroarilo. 

Rl 

R" ó X son (CH2)q 

R1esH H 

R2 es H, aiquHo Wes H, alquilo 

n toma valores de 1-4 -CH2-CH-

X H,F,CI, Br, un grupo 

hidroxilo,trifluorometilo, 2,3-di-CI-2,4 ó 

alcoxilo inferior 

R es H, aquilo, alcoxi, F,CI,Br, =0 

Tal como puede verse la anteriondad Dl comprende todas las 

caracteristicas tØcnicas de los compuestos reclamados en la solicitud en 

estudio, o sea, estÆ comprendida la totalidad de la invención, porque si se 

concede la patente de la invenciôn al tenor de lo que esta reivindicado se le 

concederla el derecho sobre Dl, toda vez que la norma a cumplir es el 

requisito exigido en el art-16 de la DecisiOn 486 de la ComisiOn de la 

Comunidad Andina que establece: "Una invención se considerarÆ nueva cuando no 

estÆ comprendida en ci estado de la tØcnica." "El estado de la tØcnica comprenderÆ todo 

lo que haya sido accesible al pibiico por una descripción escrita u oral, utiiización, 

comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud 

de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida." (resaitado fuera de texto) 

Solicitud en estudio Anterioridad D2 

R1 R2 

OR1 X 

(CH2) Y 

R 
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OR’ 

1---? 
R1 es H, hidroxilo, alcoxilo R’ es H, alcanoil. 

X 
I I 

R2 es H, alquilo X es H, alquilo 

-(CH2)- n toma valores 1-4 

Ox
 

R

 Y 

Q 

es 

X es H, hidroxilo, alcoxilo inferior R es R° ó OR"; R° es alquilo, COR4, 

CHCOR4; R"es H, alquilo, -(CH2)1-OH 

Nuevamente observamos en la comparaciOn anterior que la antenoridad D2 

comprende todas y cada una de las caracterIsticas de los compuestos 

reclamados, o sea la ya que son completamente coincidentes entonces los 

compuestos reclamados no son nuevos, la solicitud no cumple con el 

requisito exigido en el art.16 de la Decision 486 de la ComisiOn de Pa 

Comunidad Andina que establece: "Una invención se considerarÆ nueva cuando no 

estÆ comprendida en el estado de la tØcnica." "El estado de la tØcnica comprenderÆ todo 

lo que haya sido accesible al $blico por una descripción escrita u oral, utilización, 

comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud 

de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida." (resaltado fuera de texto) 

-Ahora observemos a la Iuz de la norma que debe ser cumplida sine que non 

art. 16 de la Decision 486 de la ComisiOn de la ComunidadAndina la solicitud 

en estudio estÆ comprendida en Dl ytambiØn estÆ comprendida en D2, tal como 

se analizo arriba elemento por elemento, donde se puede ver pedagogicamente 

que los compuesto reclamados como nuevos e inventivos fueron conocidos 

previamente en Dl y D2, por Ia tanto no cumplen con lo exigido en la norma en 

referencia. 

Asi las cosas al comparar la tecnologia que se reclama coma nueva e inventiva 

en la solicitud en estudlo, no se observa ningün aporte tØcnico real al acervo 

tecnologico, ni tampoco se observa la regla tØcnica nueva, ya que es la 



No 
tecnologIa de tomar compuestos conocidos en Dl yD2 con efecto farmacolOgico 

conocido y luego presentar esos mismos compuestos con una formula Markush 

que tenga apariencia diferente. 

Argumentos del seæor memorialista. 

"Habiendo dejando en claro contexto y la importancia del Manual Andino como 
documento gula para la evaluación de una solicitud de patente y por ende, el anÆlisis de 
la novedad, nos permitimos citar el contenido de la pÆgina 63, numeral 9.4. 1) titulado 
"Novedadrespecto de expresiones generalesj rangos", donde especIficamente se indica 
"Una expresión Reneral no desfruve ía novedad de un elemento especifico que cae 
dentro de esta expresión, pero un elemento especjfico si destruye la novedad de una 
reivindicación general que lo incluya. 
ha descripción en el estado de la tØcnica de una close zenØrica comopor ejemplo, "metal", 
"halógenos", etc. no destruve la novedad de un elemento particular de ía close (comopor 
ejemplo, cobre oflüor)." 

Considerando la información anterior es claro que histOricamente la posición de esa 
oficina ha sido la de considerar que una expresión general no desfruye la novedad de un 
elemento especffico. Para el caso que nos ocupa, la clase general o genØrica heteroarilo de 
ninguna manera puede destruir la novedad de un elemento particular de la clase, como es 
aquel en que el heteroarilo es nitrógeno y el heteroarilo es piridina, pues la información 
contenida en DI no hace alusiOn ni a dicho heteroªtomo ni a la piridina. Es mÆs, ninguno 
de los ejemplos especificos de compuestos cubiertos con la formula reportada en Dl. 
los cuales son mencionados explIcitamente en las reivindicaciones 3 y 7 de DI se refieren 
a compuestos donde Z sea piridina. Siendo asf, es claro que el ünico que ha considerado 
que dicho Z sea una piridina es el examinador que ya conoce el compuesto reivindicado y 
lo trata de deducir de la formula de DI para afirmar lo que no es cierto, pues DI no sugiere, 
ensefia ni establece que el heteroÆtomo sea nitrOgeno ni que el heteroarilo sea piridina. 

Con todo respeto, si un concepto ha tenido claro esa Superintendencia a lo largo de su 
trayectoria es el de novedad y ahora no se entiende el por quØ el seæor examinador sin 
argumento alguno pretende cambiarlo y en lugar de limitarse a hacer una comparaciOn 
entre lo reivindicado y el estado del de la tØcnica para determinar si TODAS las 
caracterIsticas habla sido o no mencionadas en el estado de la tØcnica, ahora decide que no 
es necesario que dichas caracterIsticas sean explIcitas sino que el supone e interpreta lo 
que de ninguna manera es mencionado por DI. 

Por otro lado, el examinador establece que la anterioridad D2 ya ensefiaba la 
estructura: 

Que es similar a la O-X
 



Dc la presente solicitud para ci caso particular donde R es OR" y R" es H. Al respecto el 

solicitante quisiera anotar que Ia novedad debe ser absoluta, en otras palabras, todas y 
cada una de las caracteristicas de la invención deben estar comprendidas en D2. La 
anterioridad D2 solo cubre un caso especIfico para una sustitución en particular  y no 
comprende todas y cada una de las caracterIsticas de la invención, segi’m lo establece la 
norma. De hecho, en las reivindicaciones 4, 5 y 6, X es limitado a EtOH, compuesto que 
no se encuentra dentro de los divuigados por la anterioridad D2. La novedad no se estudia 
respecto a una sola reivindicación, se estudia respecto a la totalidad del capItulo 
reivindicatorlo. 

Nuevamente, recurrimos a los parÆmetros dados en ci Manual Andino, especIficamente al 
numeral 9.4.4.1, donde se indica que Una formula general no destruve ía novedad de un 
compueslo o un subrupo de comDuestos incluidos en ella. Compuestos espec(ficos en un 
docwnento destruyen la novedad de una formula general. Si una formula tiene sustituyentes 
espec(ficos listados, se considera que la selecciOn de una de lasposibilidades cuando sOlo hay 
una lista de alternativas para un sustituyente que carece de novedad Es decfr, se considera 
unafOrmula general con variaciOn en un solo sustituyente y en el que todas las alternafivaspara 
este sustituyente estØn listadas es equivalente al listado de todos los compuestos espec(ficos. Sin 
embargo, si hay que hacer una selección en dos íislas o mds de substiluventes para lleiar 
al objeto de ía reivindicación, entonces se considera gue hay novedad. 

Para ci caso que nos ocupa, nuevamente ci examinador se aleja de un estudio correcto del 
nivel inventivo pues realiza una selección en varias listas de varios substituyentes para 
llegar al objeto reclamado en la presente solicitud. AsI las cosas, selecciona R’, R2, X, R3 
y Y de varias listas que comprende varias altemativas. Siendo asI, es evidente que esta es 
una invención de selección que cumple con ci requisito de novedad pues para liegar ai 
objeto reivindicado ha sido necesario hacer una selección en al menos 5 listas de 5 
substituyentes. 

Dc esta forma esa Superintendencia debe tener en cuenta que no puede variar a su 
capricho la posición sobre un mismo tema al acomodo de cada situación. Este tipo de 
posiciones genera inseguridad en los administrados que no saben que posición tiene esa 
entidad sobre ci punto. 

Respuesta tØcnica 

Las estructuras que el seæor memorialista compara bajo la denominaciôn de 

similares realmente son iguales tal como se realizo la comparación arriba y como 

nuevamente haremos didÆcticamente Pa comparaciôn: 

Solicitud en estudio Anterioridad D2 

JDX ____ QR 
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X es H, hidroxilo, alcoxilo inferior R es R° ô OR"; R° es alquilo, COR4, 

CHCOR4; Wes H, alquilo, -(CH2)1-

OH 

Fenilo con el sustituyente X Fenilo con el sustituyente R en 

presentado de mana que no tiene posicion especificamente establecida 

punto de sustituciôn fija, pero encierra en la posicion "para" 

genericamente el valor de la posiciôn 

"para" 

Respecto a los significados de X Respecto a los significados de R 

Hidrogeno, hidroxilo(-OH) , alcoxilo R es R° ó OR"; R° es alquilo, COR4, 

inferior (ORinfenor) CHCOR4; R"es H, entonces el 

sustituyente es hidroxilo (-OH), cuando 

es alquilo entrences queda alcoxilo, 

alquilo, -(CH2)1-OH. 

Entonces como puede verse esa parte de la molØcula de la solicitud en estudio 

estÆ comprendida en la parte correspondiente en D2, o sea, el fenilo esta 

sustituido con hidroxilQ alcoxilo tanto en la anterioridad como en la solicitud en 

estudio, y en la solicitud en estudio fue representado de manera especulativa, o 

sea, deslocalizado de tal manera que toma cualquier posicion 

indiscriminadamente en el fenilo, incluyendo la posición para tal como estÆ 

representado en D2. 

Respecto a 10 que indica el "Manual Andino", este manual contiene porciones de 

varias legislaciones y no fue armonizado para la Decision 486 de la C.A.N., por 

esa razón queda en varios de sus apartes en contravenciOn, pero es eso un 

manual y no una norma que deba cumplirse tal y como 10 es la Decision 486 de la 

C.A.N. Ahora bien respecto a lo que indica el seæor memorialista que" 

Nuevamente, recurrimos a los parÆmetros dados en el Manual Andino, especIficamente a! 

numeral 9.4.4.1, donde se indica que " ...Unafórmula general no destruve la novedad de 

un comDuesto 0 Ufl subRruyo de comDuestos incluidos en ella. Compuestos especjflcos en un 

docwnentodesiruyenlanovedadde unaformula general... "Es pertinente anotar que estÆ 

alejado de la verdad porque tal como se ha analizado a lo largo de los exÆmenes 

de patentabilidad y aqul en los apartes arriba sustentados la solicitud en estudio 

estØ comprendida en el estado de la tØcnica en Dl y D2 cada uno por separado. 

De otra parte debemos conocer que las patentes de selección son una ficciOn 



luridica a nivel de excepciôn de la doble patentabilidad de las legislaciones que 

lo tienen taxativarnente estabiecido y que tiene su Qrigen en la Oficina Europea 

de Patentes, bajo la normativa de la Convenciôn Europea De Patentes. Su 

definición es: "La invención que estÆ comprendida dentro de otra invenciOn 

(o descripciOn) anterior gue pertenece al estado de Ia tØcnica, pero sus 

caracteristicas no estÆn descritos expresamente en dicho estado do Ia tØcnica" 

(subrayado fuera de texto). Entonces tal como lo establece la misma definiciôn 

realmente es materia del estado de la tØcnica, o sea no es nueva. En el presente 

memorial se usa el argumento de patente de selecciôn con el propôsito de 

restablecer la novedad diciendo que es una selecciôn de DI, pero como ya 

vimos estÆ contenida en DI. Con respecto a 02 utilizar el mismo argumento, eso 

ya no tiene presentaciôn, toda vez que D2 es especifica respecto a la solicitud en 

estudio, tal y como se analizo tocante al fenilo sustituido que es el argumento 

usado y donde el fenilo sustituido de D2 es especifico respecto al fenilo sustituido 

de la solicitud en estudio, entonces nuevamente se concluye que la solicitud es 

del estado de la tØcnica. Igualmente de acuerdo con los argumentos expuestos 

por el seæor memorialista deberiamos aplicar otra normativa, dejando de lado lo 

exigido en el art 16 Decision 486 de la C.A.N. y aplicar como norma el "Manual 

Andino", olvidarnos de lo que son los requisitos de patentabilidad exigidos por la 

norma D486 de la C.A.N. y la jurisprudencia que existe en por ejemplo: 

[Proceso 88-IP-2005] "El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, recogiendo criterios 

expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el Concepto de novedad ha concluido: 

"Guillermo Cabanellas indica que las caracterIsticas del concepfo de novedad son las 

siguientes: 

a) Objetividad. La novedad de la tecnologia a ser patentada no se determina en relaciôn con 

personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relaciôn con el estado objevo 

de la tŒcnica en un momento determinado. 

b) Irreversibilidad de la pØrdida de novedad ( ... ) una vez que una tecnologia pierde su 

carÆcter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la tØcnica, esa pØrdida de 

novedad se hace irreversible. 

c) CarÆcter Universal de la Novedad (...) la novedad de la invención se determina en relaciôn 

con los conocimientos existentes en el pals o en el extranjero. 

( ... ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnologia ya conocida en el 

extranjero, aunque fuera novedosa en el pals. 


