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P- 2021/40373 

 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES 

E.   S.   D. 

 

Re: Expediente No. NC2021/0017479 

Solicitud de patente a nombre de VIIV HEALTHCARE UK (NO 5) LIMITED 

 

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 VIIV 

HEALTHCARE UK (NO 5) LIMITED, domiciliado en Middlesex, Gran Bretaña, solicitante 

de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 3042 notificado 

electrónicamente el 26 de febrero de 2026, relacionado con los requerimientos de fondo 

de la solicitud, atentamente me permito presentar la siguiente información: 

 

1. Modificación al capítulo reivindicatorio 

 

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, 

presento junto a este memorial un nuevo capítulo reivindicatorio que consta de cinco 

(5) reivindicaciones, el cual reemplaza completamente el documento presentado el 4 

de agosto de 2025. Específicamente, se realizaron las siguientes modificaciones: 

 

1.1 Las reivindicaciones 6 a 8 fueron eliminadas del capítulo reivindicatorio. 

 

Estas modificaciones no amplían de ninguna manera el objeto de la presente solicitud, 

y se realizan con el fin de definir la materia reclamada de forma clara, superando las 

objeciones planteadas por el examinador en su concepto técnico, por lo que el capítulo 

reivindicatorio presentado junto a este memorial se ajusta a las disposiciones del 

Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000. 

 

2. 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. 
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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. 

 

3. Reivindicaciones relativas a uso 

 

El examinador asevera que la reivindicación 6 no sería patentable de acuerdo con el 

Art. 14 de la Decisión 486, dado que la expresión “adecuada para la administración oral, 

para la inyección intramuscular, o para la inyección subcutánea” se considera como una 

referencia implícita al uso de la composición.  

 

Al respecto, me permito manifestar que la reivindicación objetada no hace parte del 

capítulo reivindicatorio presentado junto a este memorial, superando así las objeciones 

del examinador. 

 

4. Descripción 

 

El Examinador sostiene que la descripción no proporciona soporte suficiente para la 

materia reclamada en las reivindicaciones 7 y 8, señalando que no se describe de 

manera clara cómo obtener una composición farmacéutica que contenga los agentes 

adicionales allí mencionados, no se especifican las proporciones en que dichos agentes 

deben combinarse, ni tampoco se aportan ejemplos ilustrativos. 

 

Al respecto, el Solicitante manifiesta, en primer lugar, que no comparte dicha 

apreciación, toda vez que la descripción, considerada en su conjunto y a la luz de los 

conocimientos generales de la persona versada en la materia, proporciona información 

suficiente para llevar a cabo la invención sin esfuerzo indebido. 

 

No obstante, es relevante destacar que el alcance de la solicitud ha sido sustancialmente 

restringido, y que las reivindicaciones objetadas (reivindicaciones 7 y 8) han sido 

eliminadas y no forman parte del pliego presentado junto a este memorial. 

 

En consecuencia, la objeción formulada ha quedado sin objeto, puesto que se refería 

exclusivamente a materia que ya no es reivindicada. El conjunto actual de 

reivindicaciones no ha sido cuestionado por falta de soporte, y mantiene plena 

correspondencia con la descripción originalmente presentada. 

 



  
 

 

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 

Por ende, el Solicitante sostiene que la memoria descriptiva soporta de manera 

adecuada y suficiente la materia actualmente reivindicada, permitiendo a la persona 

normalmente versada en la materia reproducir la invención. En tal virtud, la solicitud 

cumple cabalmente con los requisitos de suficiencia descriptiva y soporte exigidos por 

la Decisión Andina 486. 

 

5. Nivel inventivo 

 

El examinador ha indicado que las reivindicaciones 1 a 5, 7 y 8 carecerían de nivel 

inventivo en vista de las enseñanzas del documento D1 (WO/2018/203235). 

 

Con respecto a lo anterior, 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 implica que el análisis de nivel inventivo no debe limitarse a una 

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

el contrario, el análisis de nivel inventivo requiere justificar técnicamente la supuesta 

obviedad de la invención, estableciendo cómo esta carecería de un salto cualitativo y 

hubiese sido obvia para una persona versada en la materia. 

 

5.1 El análisis del examinador 

 

El examinador señala que el documento D1 es el más cercano al estado de la técnica 

ya que divulga una serie de compuestos derivados de piridopirimidinas como inhibidores 

de la replicación del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (Pág. 1).  

 

De acuerdo con el examinador, la diferencia entre de la presente invención y D1 es la 

presencia del grupo trifluorometilo unido al sustituyente etoxi. 

 

No obstante, en el Oficio se concluye que dicha modificación no se traduce en una 

mejora del efecto terapéutico ni de la potencia, argumentando que la inhibición de la 

replicación del VIH ya está descrita en D1. Además, el examinador afirma que D1 

contempla ampliamente los sustituyentes etoxi fluorados (por ejemplo, “–O–C1–C5 

alquilo opcionalmente sustituido con 1–3 átomos de flúor”) y, por lo tanto, considera 

que el compuesto reivindicado se encuentra dentro de su alcance y representa una 

modificación obvia. 
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5.2 La materia reclamada cumple con el requisito de nivel inventivo 

 

a. La presente solicitud constituye una invención de selección 

 

El solicitante manifiesta respetuosamente que la presente invención se enmarca 

plenamente dentro del concepto de invención por selección, tal como se define en la 

Sección 4.7.6.1 de la Guía para examen de patente de invención y modelo de utilidad, 

emitida por la SIC. 

 

Según estas Directrices, una invención por selección implica la elección de un 

compuesto específico o un subgrupo restringido de una clase conocida más amplia, y 

se considera inventiva cuando la materia seleccionada presenta un efecto técnico no 

divulgado en el estado de la técnica y, además, inesperado. 

 

De este modo, las Directrices de su despacho establecen explícitamente que: 

• Una selección es inventiva cuando proporciona una ventaja imprevista, y 

• Conforme a las Directrices de la SIC, la actividad inventiva no puede negarse 

únicamente porque el compuesto seleccionado pertenezca a un género 

previamente divulgado en el estado de la técnica, si demuestra efectos técnicos 

inesperados. 

 

Asimismo, la actividad inventiva solo puede denegarse si se demuestra que la materia 

reivindicada no presenta el efecto que se alega, lo cual no ocurre en el presente caso. 

 

Como consta en los documentos del trámite, en la presente solicitud, el compuesto 

reivindicado representa una selección específica y con propósito de la divulgación 

estructuralmente amplia y diversa de D1. Como se demuestra en la solicitud, este 

compuesto presenta mejoras inesperadas en estabilidad, perfil farmacocinético, 

biodisponibilidad y reducción de dosis, las cuales no se divulgan ni se sugieren en D1. 

 

Por lo tanto, se cumplen plenamente los criterios establecidos por las Directrices para 

la identificación de una selección patentable. 

 

b. Aplicación incorrecta de los criterios para estudiar una invención de 

selección 
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El solicitante manifiesta respetuosamente que el examinador no ha aplicado 

correctamente los criterios que rigen el estudio de las invenciones de selección. 

 

En lugar de centrarse en si la selección reivindicada produce un efecto técnico 

inesperado, el examinador parece exigir comparaciones entre múltiples realizaciones 

distantes dentro de D1, sin importar su distancia con el compuesto de la presente 

solicitud. El solicitante respetuosamente sostiene que este enfoque es incompatible con 

la práctica establecida. 

 

Contrariamente a lo que afirma el examinador, las Directrices colombianas para el 

examen no exigen demostrar superioridad sobre todos los compuestos dentro de una 

divulgación amplia, sino establecer que la materia seleccionada proporciona una ventaja 

inesperada sobre el estado de la técnica más cercano o una realización representativa. 

El solicitante ha cumplido claramente este requisito mediante los datos comparativos 

que obran en autos. 

 

Además, en el expediente no se identifican elementos probatorios que desvirtúen los 

efectos técnicos alegados para el compuesto reivindicado. Por consiguiente, no existe 

fundamento para denegar la actividad inventiva por este motivo ni para solicitar 

información adicional. 

 

c. Efecto Técnico y método Problema-Solución 

 

Además, a diferencia del análisis del examinador, según el método problema-solución, 

al momento de evaluar la actividad inventiva, la cuestión relevante es si la característica 

estructural distintiva está causalmente vinculada a un efecto técnico. 

 

En el presente caso, el solicitante ha demostrado claramente que la introducción del 

grupo trifluorometilo en el sustituyente etoxi es directamente responsable de las 

mejoras observadas en: 

• estabilidad metabólica, 

• Perfil farmacocinético superior, 

• Biodisponibilidad y exposición sistémica (AUC₀-∞)y 
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• reducción de la dosis. 

 

Los resultados que demuestran dichas propiedades se explicaron en detalle en la 

respuesta al oficio anterior. 

 

Asimismo, dada la amplia variabilidad estructural de D1, evidenciada por las múltiples 

selecciones necesarias para llegar al compuesto reclamado que realiza el mismo 

examinador, los datos comparativos proporcionados son apropiados y suficientes para 

establecer esta relación causal. 

 

d. Ausencia de Motivación y Análisis Retrospectivo 

 

En vista de lo anterior, el solicitante sostiene que el razonamiento expuesto presenta 

características propias de un análisis ex post facto, contrario a los lineamientos del 

método problema‑solución, lo que invalida el análisis y las conclusiones con respecto a 

la ausencia de actividad inventiva en su totalidad. 

 

Si bien la solicitud D1 divulga de forma genérica una amplia clase de compuestos que 

abarcan numerosas posibilidades estructurales, no contiene ninguna enseñanza, 

sugerencia o motivación específica que hubiera llevado al experto en la materia a 

seleccionar el compuesto reivindicado, y mucho menos a tener una expectativa 

razonable de lograr las ventajas técnicas demostradas en la presente solicitud. 

 

En efecto, la única razón aparente por la que el examinador llega a la materia 

reivindicada a partir de la divulgación de D1 es porque la invención ya le es conocida. 

Este conocimiento ha llevado al examinador a identificar y aislar retrospectivamente 

fragmentos particulares de D1 que, sacados de su contexto original y combinados 

selectivamente, parecen aproximarse a la estructura reivindicada. Este enfoque no 

resulta compatible con la práctica de examen establecida en la Guía de la SIC ni con el 

método problema‑solución. 

 

En otras palabras, el examinador está realizando una reconstrucción selectiva y artificial 

del estado de la técnica, eligiendo divulgaciones específicas de una enseñanza genérica 
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amplia e indiferenciada únicamente porque se alinean, a posteriori, con la invención 

reivindicada. Este tipo de razonamiento no refleja la perspectiva de la persona 

normalmente versada en la materia en la fecha de prioridad, sino una perspectiva 

basada en la divulgación del solicitante. 

 

Los principios establecidos de actividad inventiva prohíben estrictamente esta 

metodología. La cuestión relevante no es si la invención reivindicada puede 

reconstruirse a posteriori, sino si el estado de la técnica anterior habría proporcionado 

una indicación clara y directa hacia la materia reivindicada, junto con una expectativa 

razonable de éxito. Sin embargo, D1 no proporciona tal orientación. 

 

Además, la mera existencia de una divulgación amplia que abarca innumerables 

variaciones teóricas no constituye una enseñanza específica ni una motivación para 

llegar a la selección reivindicada. Esto es particularmente cierto en el presente caso, 

donde el compuesto seleccionado presenta propiedades técnicas inesperadas y 

ventajosas que no se divulgan ni se anticipan en D1. 

 

Por consiguiente, la conclusión del examinador sobre la obviedad no se basa en una 

evaluación objetiva del estado de la técnica anterior, sino en una racionalización a 

posteriori impulsada por el conocimiento de la invención, y por lo tanto debe ser 

rechazada. 

 

e. Carácter arbitrario de la objeción 

 

Además, el solicitante manifiesta respetuosamente que la objeción elevada por el 

examinador es arbitraria e incompatible con la práctica de examen establecida en las 

directrices locales y comunitarias. 

 

En efecto, el análisis del examinador parece ignorar la evidencia comparativa del 

expediente e impone un umbral probatorio más alto que el requerido por las Directrices 

de examen establecidas en las Guía de examen previamente citada. Como se ha 

señalado, no es necesario demostrar superioridad sobre cada realización divulgada en 
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D1, sino solo demostrar que la selección reivindicada proporciona una ventaja técnica, 

lo cual ha sido claramente establecido. 

 

f. Conformidad con la práctica de examen internacional 

 

Es igualmente relevante que la presente solicitud haya sido concedida en varias 

jurisdicciones importantes, incluyendo Australia, Europa, Japón, Estados Unidos, China 

e Israel, donde se examinó cuidadosamente el mismo estado de la técnica (D1). 

 

En particular, el solicitante desea señalar que: 

• La USPTO reconoció expresamente que la solicitud demuestra propiedades 

farmacocinéticas inesperadas en comparación con el compuesto más similar a D1 

(Ejemplo 60.2) y, en consecuencia, concluyó que la materia reivindicada no es 

obvia.  

• La OEP, tanto en su calidad de Autoridad Internacional de Búsqueda (IPRP) como 

durante el examen regional, confirmó la existencia de actividad inventiva, incluso 

tras revisar observaciones de terceros que cuestionaban la patentabilidad. 

• La JPO también concedió la solicitud sin presentar objeciones respecto a la 

actividad inventiva, a pesar de tener conocimiento de la D1. 

 

Para una mejor referencia se presentan dichos documentos como anexos. Estos 

resultados, aportados con carácter meramente persuasivo y no vinculante, muestran 

que diversas oficinas de patentes, aplicando estándares reconocidos 

internacionalmente, particularmente en relación con las invenciones de selección, han 

concluido que el compuesto reivindicado cumple con el requisito de actividad inventiva. 

 

Dicho esto, el solicitante desea aclarar expresamente que esta referencia al trámite en 

otras jurisdicciones no pretende en modo alguno cuestionar, menoscabar ni 

desacreditar la autoridad o independencia de la Oficina de Patentes de Colombia, ni 

sugerir que su examen deba estar sujeto a decisiones extranjeras. Por el contrario, 

dichas referencias se proporcionan únicamente como evidencia persuasiva e ilustrativa 

de que la invención reivindicada ha sido reconocida consistentemente, bajo estándares 

legales comparables, como una invención con actividad inventiva. 
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En efecto, la convergencia de estos exámenes independientes indica claramente que la 

objeción planteada se deriva de una interpretación excesivamente restrictiva de los 

criterios aplicables, la cual se aparta tanto de la práctica internacional como de los 

principios del marco jurídico andino. 

 

En vista de lo anterior, y en estricta aplicación del Artículo 18 de la Decisión 486, el 

Solicitante respetuosamente sostiene que la invención reivindicada no puede 

considerarse obvia para una persona normalmente versada en la materia. 

 

De hecho, la evidencia proporcionada durante el trámite demuestra claramente que: 

• el compuesto reivindicado constituye una selección no obvia de una amplia 

divulgación del estado de la técnica; 

• dicha selección está asociada con efectos inesperados y técnicamente 

significativos; y 

• no existe en D1 ninguna enseñanza, sugerencia o motivación que hubiera llevado 

al experto en la materia a la invención reivindicada con una expectativa razonable 

de éxito. 

 

Por consiguiente, al evaluarse de acuerdo con el estándar jurídico apropiado bajo el 

régimen andino, la materia reivindicada cumple con el requisito de actividad inventiva, 

y la objeción planteada no se encuentra suficientemente sustentada desde el punto de 

vista fáctico ni jurídico. 

 

Por estos motivos, el solicitante solicita respetuosamente que se retire íntegramente la 

objeción por falta de actividad inventiva. 

 

6. Conclusión 

 

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse 

que: 

 

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

Decisión 486/00, 
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ii) 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; 

 

iii) 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. 

 

7. Anexos 

  

- Capítulo reivindicatorio modificado, compuesto por 5 reivindicaciones. 

- Recibo de pago por concepto de modificación a la solicitud. 

- Copia de la decisión de concesión emitida por la USPTO, OEP, JPO, en su idioma 

original. 

 

Señora Directora, 
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REIVINDICACIONES MODIFICADAS 
 

1. El compuesto: 

 

 

 

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. 

 
2. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1 que tiene la 

estereoquímica que se ilustra a continuación 

 

 

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. 

 

 
3. El compuesto de conformidad con la reivindicación 2 que tiene la 

estereoquímica que se ilustra a continuación 
 

 

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. 
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4. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto o sal de 

conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-3. 
 

5. Una composición de conformidad con la reivindicación 4 que comprende 
además un excipiente farmacéuticamente aceptable.  
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