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Por la cual se resuelve un recurso de reposición

 
     EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el 
numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 98726 del 18 de Diciembre de 2015, la 
Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la 
creación denominada: “COMPOSICIONES INHIBIDORAS DE ROBO2 QUE 
COMPRENDEN EL DOMINIO EXTRACELULAR DE UNIÓN A SLIT2 DE ROBO2” 
con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, al estimar que la materia de la reivindicación 1 a 10 no cumple con el 
requisito de nivel inventivo. 

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 04 de Febrero de 
2016 con el número 14-165787-00012-0000 encontrándose dentro del término 
establecido para el efecto, la sociedad BOSTON MEDICAL CENTER 
CORPORATION, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con 
fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, la sociedad recurrente presenta una nueva versión del pliego 
reivindicatorio que consta de siete (7) reivindicaciones, las cuales se encuentran 
plenamente sustentadas en la memoria descriptiva de la solicitud. La sociedad 
recurrente señala que restringió el alcance de la reivindicación 1 al incluir la 
expresión: “en donde la proteína ROBO2 soluble se une a SLITcon una KD de 10-8 
8M o menos” y la retiró de la reivindicación 10 con el fin de cumplir con el requisito 
de concisión. A continuación, la sociedad recurrente sostiene que retiró las 
reivindicaciones 2, 6, 7 y 9 y señala que las modificaciones se encuentran 
debidamente sustentadas en la memoria descriptiva de la solicitud y remite a dos 
párrafos de la memoria descriptiva en los que se mencionan ejemplos materiales de 
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composiciones farmacéuticas. 

La sociedad recurrente sostiene que: “(…) cualquier versado en la materia se 
encuentra en capacidad de ejecutar la presente invención partiendo de la 
información proporcionada por las reivindicaciones y la descripción en combinación 
con sus conocimientos habituales del campo técnico, sin necesidad de requerir 
detalles adicionales a los ya mencionados”. Y agrega lo siguiente: “(…) el 
fundamento de este desarrollo es ajeno a la manera como se formulan las 
composiciones farmacéuticas aquí reivindicadas, lo cual en todo caso hace parte de 
las competencias básicas de cualquier persona normalmente versada en la materia 
y no implica en ningún momento la supuesta falta de sustento que menciona el 
señor Examinador”. 

Y frente a los ejemplos de la descripción, la sociedad recurrente señala lo siguiente: 
“(…) si bien los ejemplos incluidos como parte de la descripción no abordan el 
desarrollo de cualquier composición farmacéutica en particular, estos no limitan o 
restringen de ninguna manera el alcance de la presente invención pues se enfocan 
en ilustrar la manera de ejecutar procesos desconocidos o ajenos al conocimiento 
del versado en la materia. (…) el desarrollo de la composición farmacéutica aquí 
reivindicada sigue protocolos ampliamente conocidos en el campo técnico, los 
ejemplos de la presente solicitud se orientan particularmente a ilustrar la ejecución 
de ensayos de transfección in vitro o de obtención de organismos modificados 
genéticamente (in vivo) que derivan en la expresión de las proteínas ROBO2 
solubles que representan el principio activo de la presente invención”.

La sociedad recurrente argumenta que el análisis efectuado por el Despacho no 
demostró de manera concluyente que la invención carecía de nivel inventivo. Y 
frente al contenido de los documentos citados D1 y D2 la sociedad recurrente afirma 
lo siguiente: “(…) no todas las características técnicas esenciales de la presente 
invención fueron consideradas a lo largo del examen, razón por la que 
consideramos que el mismo carece de validez pues sólo compara de manera parcial 
el objeto de la presente solicitud frente al estado de la técnica definido por los 
documentos D1 y D2”.

A continuación, la sociedad recurrente sostiene que el hecho que la invención 
represente una composición que comprende: (i) un inhibidor de ROBO2 equivalente 
a una proteína ROBO2 soluble que comprende únicamente los motivos Ig1 e Ig2 y 
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cuya unión a SLIT se define mediante un KD de 10-8M; y (ii) un portador 
farmacéuticamente aceptable y que dicha caracterización no se encuentre sugerida 
o motivada por las enseñanzas del arte previo –mucho menos anticipada de manera 
exacta -, evidencia que no existe ningún obstáculo que impida la concesión del 
privilegio de patente solicitado, pues el documento D1 en lugar de aproximar al 
versado en la materia al objeto de la solicitud lo aleja ya que respalda el desarrollo 
de una proteína ROBO2 caracterizada por incluir el motivo 4 de inmunoglobulina 
que no resuelve el problema técnico planteado en la solicitud.

La sociedad recurrente sostiene que no se puede ignorar el hecho de que la 
secuencia de ROBO01 evidencia una función opuesta a la de la proteína ROBO02, 
ya que en el presente caso se objeta el nivel inventivo de la solicitud sin que exista 
una indicación clara en el estado de la técnica. Y agrega lo siguiente: “(…) debe 
existir una instrucción o motivación concreta que lleve al versado en la materia a 
considerar las modificaciones que se requieren para llegar al objeto de la presente 
invención, y más aún, definir el concepto técnico inventivo que la caracteriza”. Y 
frente al documento D1 señala que: “(…) ignora por completo el concepto técnico 
inventivo de la presente invención y falla en todo caso en solucionar el problema 
concerniente a la misma”. En lo que respecta al documento D2 señala que: “(…) se 
limita a divulgar una secuencia parcial de la proteína ROBO2 humana que se 
relaciona con el motivo 4 de la inmunoglobulina”.

La sociedad recurrente manifiesta su desacuerdo con el resultado del examen y 
agrega que el análisis es retrospectivo porque estudia de manera superficial las 
divulgaciones del estado de la técnica y presume sin ningún fundamento concreto 
que la misma se deriva de manera obvia de los documentos D1 y D2, cuando 
ninguno sugiere los elementos que caracterizan la materia reivindicada. 

Finalmente, la sociedad recurrente argumenta que es su intención dar trámite a una 
solicitud divisional dirigida a una de las modalidades incluidas en la solicitud y que 
la misma no se encuentra cobijada en el pliego reivindicatorio destino a la solicitud 
parental y que corresponde específicamente a un método de ensayo.  

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver 
el recurso de reposición interpuesto, teniendo en cuenta los argumentos de la 
recurrente en los siguientes términos:
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En vista de la presentación de un capítulo reivindicatorio modificado, anexo al 
radicado del recurso y bajo el N° 14-165787-00013-0000 del 04 de febrero de 2016 
este Despacho encuentra que se trata de una composición farmacéutica 
caracterizada porque comprende: (i) un inhibidor de ROBO2 que inhibe la actividad 
biológica de ROBO2, en donde el inhibidor de ROBO2 es una proteína ROBO2 
soluble que comprende únicamente el motivo 1 (Ig1) de inmunoglobulina (Ig) y el 
motivo 2 (Ig2) de inmunoglobulina (Ig) de dicha ROBO2; y (ii) un portador 
farmacéuticamente aceptable, en donde la proteína ROBO2 soluble se une a SLIT 
con una KD de 10-8 M o menos. El inhibidor ROBO2 es un polipéptido de fusión 
donde la proteína ROBO2 comprende los residuos de aminoácidos 46-145 y 151-
237 de SEQ ID NO. 1 o comprende los residuos de aminoácidos 30-129 y 135-221 
de la SEQ ID NO. 3. 

De acuerdo con la memoria descriptiva, el receptor ROBO2 es un receptor de 
superficie celular del podosito, involucrado en la vía de señalización SLIT-ROBO 
que regula la función renal y que está descrito en el avance de la enfermedad renal 
crónica, causada por por nefropatía diabética o por hipertensión arterial. 

El inhibidor ROBO2 reivindicado es una proteína de fusión negativa dominante que 
comprende un dominio extracelular que genera un bloqueo o que reduce el enlace 
de ROBO2 a SLIT (hendidura diafragmática), a Nck (proteína intracelular del 
pedicelo) o ambos con el fin de prevenir la ocurrencia de proteinuria. 

Es importante señalar en este punto que SLIT (proteína secretada) y ROBO2 
(receptor) son reguladores negativos que inhiben la ramificación de la yema ureteral 
o la limitan especialmente, previniendo la formación de múltiples uréteres.  La 
disfunción de ROBO2 está involucrada en enfermedades como el reflujo 
vesicoureteral, por lo que la solicitud presenta el inhbidor ROBO2 específico para el 
dominio de enlace a Ig1 SLIT, los dominios de enlace Ig1 e Ig2 SLIT y el dominio de 
enlace intracelular Nck. 

En pacientes que padecen reflujo vesicoureteral (VUR) – flujo retrógrado de orina 
de la vejiga hacia uréteres y riñón- el gen ROBO2 se encuentra alterado y se 
producen proteínas ROBO2 que anulan la ruta de señalización SLIT2-ROBO2, cuya 
función normal es regular negativamente la nefrina en el proceso basal de los 
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podocitos.  La solicitud presenta una proteína de fusión ROBO2 que incluye el sitio 
de enlace y retiene la capacidad de ligarse al antígeno causando una regulación 
negativa en la nefrina. De acuerdo con la solicitud ROBO2 forma un complejo con 
nefrina en el riñón a través de la proteína adaptadora Nck, de manera que además 
inhibe la función de la actina inducida por nefrina (Pág. 94 de la descripción).

Al evaluar el contenido de la memoria descriptiva esta Oficina advierte que existe 
sustento para reivindicar los péptidos de fusión de SEQ ID NO. 3 y 1. De hecho, el 
ejemplo: cultivo celular, constructo de ADN, transfección, coprecipitación y tinción 
Western (Pág. 105 de la memoria descriptiva) divulga cómo se transfectaron células 
HEK (293T) para obtener las proteínas de fusión CD16/7-NCD y CD16/7-HA (Fig. 
2C, Pág. 3/19 del acápite figuras). En cuanto al hecho de que la divulgación no se 
refiera a las composiciones farmacéuticas es del caso señalar que dado que el único 
elemento que las define es la presencia del compuesto activo proteína de fusión 
porque de acuerdo con la recurrente, el concepto técnico inventivo gira en torno a 
la inclusión de la proteína de fusión ROBO2 soluble como parte de una composición 
y no frente al mecanismo particular y único para formularla, este Despacho procede 
a orientar el examen en el sentido señalado por la recurrente.

Y dado el contenido de la modificación aportada por la recurrente, esta Oficina 
considera que se debe efectuar el análisis a las dos secuencias reivindicadas en 
términos de la composición farmacéutica que las contiene, en las que el único 
elemento esencial corresponde al inhibidor ROBO2 que comprende el motivo 1 (Ig1) 
y el motivo 2 (Ig2) y un portador farmacéuticamente aceptable. 

Frente a la isoforma del homólogo 2 Roundabout de Homo sapiens ROBO2a; SEQ 
ID NO: 1) (Pág. 20 de la memoria descriptiva), cuya estructura es:

MARRHERVTRRMWTWAPGLLMMTVVFWGHQGNGQGQGSRLRQEDFPPRIVE
HPSDVIVSKGEPTTLNCKAEGRPTPTIEWYKDGERVETDKDDPRSHRMLLPSGSL
FFLRIVHGRRSKPDEGSYVCVARNYLGEAVSRNASLEVALLRDDFRQNPTDVVV
AAGEPAILECQPPRGHPEPTIYWKKDKVRIDDKEERISIRGGKLMISNTRKSDAGM
YTCVGTNMVGERDSDPAELTVFERPTFLRRPINQVVLEEEAVEFRCQVQGDPQP
TVRWKKDDADLPRGRYDIKDDYTLRIKKTMSTDEGTYMCIAENRVGKMEASATLT
VRAPPQFVVRPRDQIVAQGRTVTFPCETKGNPQPAVFWQKEGSQNLLFPNQPQ
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QPNSRCSVSPTGDLTITNIQRSDAGYYICQALTVAGSILAKAQLEVTDVLTDRPPPI
ILQGPANQTLAVDGTALLKCKATGDPLPVISWLKEGFTFPGRDPRATIQEQGTLQI
KNLRISDTGTYTCVATSSSGETSWSAVLDVTESGATISKNYDLSDLPGPPSKPQV
TDVTKNSVTLSWQPGTPGTLPASAYIIEAFSQSVSNSWQTVANHVKTTLYTVRGL
RPNTIYLFMVRAINPQGLSDPSPMSDPVRTQDISPPAQGVDHRQVQKELGDVLV
RLHNPVVLTPTTVQVTWTVDRQPQFIQGYRVMYRQTSGLQATSSWQNLDAKVP
TERSAVLVNLKKGVTYEIKVRPYFNEFQGMDSESKTVRTTEEAPSAPPQSVTVLT
VGSYNSTSISVSWDPPPPDHQNGIIQEYKIWCLGNETRFHINKTVDAAIRSVIIGGL
FPGIQYRVEVAASTSAGVGVKSEPQPIIIGRRNEVVITENNNSITEQITDVVKQPAIA
GIGGACWVILMGFSIWLYWRRKKRKGLSNYAVTFQRGDGGLMSNGSRPGLLNA
GDPSYPWLADSWPATSLPVNNSNSGPNEIGNFGRGDVLPPVPGQGDKTATMLS
DGAIYSSIDFTTKTSYNSSSQITQATPYATTQILHSNSIHELAVDLPDPQWKSSIQQ
KTDLMGFGYSLPDQNKGNNGGKGGKKKKNKNSSKPQKNNGSTWANVPLPPPP
VQPLPGTELEHYAVEQQENGYDSDSWCPPLPVQTYLHQGLEDELEEDDDRVPT
PPVRGVASSPAISFGQQSTATLTPSPREEMQPMLQAHLDELTRAYQFDIAKQTW
HIQSNNQPPQPPVPPLGYVSGALISDLETDVADDDADDEEEALEIPRPLRALDQTP
GSSMDNLDSSVTGKAFTSSQRPRPTSPFSTDSNTSAALSQSQRPRPTKKHKGG
RMDQQPALPHRREGMTDEEALVPYSKPSFPSPGGHSSSGTASSKGSTGPRKTE
VLRAGHQRNASDLLDIGYMGSNSQGQFTGEL. 

Este Despacho encuentra una estructura cercana divulgada en el documento 
EP1591448 publicado el 02 de noviembre de 2005 correspondiente a la SEQ ID NO. 
127 (N° de acceso CS185644.1 locus CAJ42825.1)1 que presenta la siguiente 
relación estructural frente a la SEQ ID. 1 reivindicada: identidad del 99% y cobertura 
del 98%.

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/80747838

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/80747838
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Ahora bien, en lo que concierne a la SEQ ID NO. 3 reivindicada, isoforma del 
homólogo 2 de Roundabout de Homo sapiens ROBO2b de SEQ ID NO. 3 (Pág. 21 
de la memoria descriptiva), cuya estructura es:

MSLLMFTQLLLCGFLYVRVDGSRLRQEDFPPRIVEHPSDVIVSKGEPTTLNCKAE
GRPTPTIEWYKDGERVETDKDDPRSHRMLLPSGSLFFLRIVHGRRSKPDEGSYV
CVARNYLGEAVSRNASLEVALLRDDFRQNPTDVVVAAGEPAILECQPPRGHPEP
TIYWKKDKVRIDDKEERISIRGGKLMISNTRKSDAGMYTCVGTNMVGERDSDPAE
LTVFERPTFLRRPINQVVLEEEAVEFRCQVQGDPQPTVRWKKDDADLPRGRYDI
KDDYTLRIKKTMSTDEGTYMCIAENRVGKMEASATLTVRAPPQFVVRPRDQIVAQ
GRTVTFPCETKGNPQPAVFWQKEGSQNLLFPNQPQQPNSRCSVSPTGDLTITNI
QRSDAGYYICQALTVAGSILAKAQLEVTDVLTDRPPPIILQGPANQTLAVDGTALLK
CKATGDPLPVISWLKEGFTFPGRDPRATIQEQGTLQIKNLRISDTGTYTCVATSSS
GETSWSAVLDVTESGATISKNYDLSDLPGPPSKPQVTDVTKNSVTLSWQPGTPG
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TLPASAYIIEAFSQSVSNSWQTVANHVKTTLYTVRGLRPNTIYLFMVRAINPQGLS
DPSPMSDPVRTQDISPPAQGVDHRQVQKELGDVLVRLHNPVVLTPTTVQVTWTV
DRQPQFIQGYRVMYRQTSGLQATSSWQNLDAKVPTERSAVLVNLKKGVTYEIKV
RPYFNEFQGMDSESKTVRTTEEAPSAPPQSVTVLTVGSYNSTSISVSWDPPPPD
HQNGIIQEYKIWCLGNETRFHINKTVDAAIRSVIIGGLFPGIQYRVEVAASTSAGVG
VKSEPQPIIIGRRNEVVITENNNSITEQITDVVKQPAFIAGIGGACWVILMGFSIWLY
WRRKKRKGLSNYAVTFQRGDGGLMSNGSRPGLLNAGDPSYPWLADSWPATSL
PVNNSNSGPNEIGNFGRGDVLPPVPGQGDKTATMLSDGAIYSSIDFTTKTSYNSS
SQITQATPYATTQILHSNSIHELAVDLPDPQWKSSIQQKTDLMGFGYSLPDQNKG
NNGGKGGKKKKNKNSSKPQKNNGSTWANVPLPPPPVQPLPGTELEHYAVEQQE
NGYDSDSWCPPLPVQTYLHQGLEDELEEDDDRVPTPPVRGVASSPAISFGQQST
ATLTPSPREEMQPMLQAHLDELTRAYQFDIAKQTWHIQSNNQPPQPPVPPLGYV
SGALISDLETDVADDDADDEEEALEIPRPLRALDQTPGSSMDNLDSSVTGKAFTS
SQRPRPTSPFSTDSNTSAALSQSQRPRPTKKHKGGRMDQQPALPHRREGMTDE
EALVPYSKPSFPSPGGHSSSGTASSKGSTGPRKTEVLRAGHQRNASDLLDIGYM
GSNSQGQFTGEL.

Este Despacho encuentra que en el estado de la técnica se encuentra el documento 
WO2008021290 publicado el 21 de febrero de 2008 que divulga la SEQ ID NO. 
22491 que presenta la siguiente relación estructural con la SEQ ID NO. 3 
reivindicada: 100% de identidad y 100% de cobertura como se evidencia a 
continuación:
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De manera que es necesario evaluar de nuevo la patentabilidad de la materia 
reivindicada, considerando para ello el estado de la técnica citado en la presente 
Resolución, es decir, los documentos: EP1591448 y WO2008021290.

Ahora bien, en cuanto al resultado del examen de patentabilidad incluido en la 
Resolución impugnada y para el caso del objeto caracterizado en el capítulo 
reivindicatorio del radicado bajo el N° 14-165787-00005-0000 del 26 de octubre de 
2015, es del caso señalar que los documentos citados: US20050059040 y Kidd T. 
et al. 1998 si bien pertenecen al campo técnico de la invención, en el caso del 
documento D1 no divulga polipéptidos de fusión con estructura cercana a las 
reivindicadas y en el caso del documento D2 si bien divulga el gen ROBO y señala 
enfáticamente que codifica una subfamilia de proteínas que presentan motivos 
altamente conservados, no dirige a la persona versada en la materia a diseñar 
polipéptidos con el objetivo de tratar una patología como VUR. Como lo manifiesta 
la recurrente, para la selección del estado de la técnica se debe tener en cuenta que 
exista una instrucción o motivación concreta que lleve al versado en la materia a 
considerar las modificaciones que se requieren para llegar al objeto de la invención. 

En cuanto a la presunta retrospectividad del examen es del caso manifestar que no 
le asiste la razón a la recurrente por cuanto los documentos pertenecen al mismo 
campo técnico de la invención y el examinador realizó el esfuerzo intelectual de 
ubicarse en la posición que tuvo que sortear el inventor cuando se enfrentó a la 
necesidad de identificar el gen ROBO. Ahora bien, dado que existe una modificación 
al pliego reivindicatorio es necesario evaluar de nuevo la patentabilidad de la 
materia en el sentido de considerar el estado de la técnica disponible en cuanto a 
polipéptidos de fusión dirigidos a ROBO y asociados al tratamiento de patologías 
renales como es el caso de VUR.

En cuanto a la presentación de una solicitud divisional es del caso manifestar que 
se tramitará en expediente independiente y mediante radicado bajo el N° 16-
026431-00000-0000.  

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria 
y Comercio,
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RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 98726 
del 18 de Diciembre de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de 
invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, 
para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad 
previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y hacer el 
correspondiente traslado al solicitante.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la 
sociedad BOSTON MEDICAL CENTER CORPORATION, advirtiéndole que contra 
ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 23 de mayo de 2017


