Industria y Comercio
SUPERINTENDEMNMCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

REsoLUCION N0:86112
Por la cual se deniega una patente de invencion

Rad. PCT/11-052262

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del
articulo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia el 28 de abril de
2011 con el N° 11-052262-00000-0000, por la sociedad(es) Nucitec S.A. DE C.V., entro
a fase nacional la solicitud de patente de invencion titulada “B-HIDROXI-y-
AMINOFOSFONATOS Y METODOS PARA LA PREPARACION Y USO DE LOS
MISMOS”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/IB2009/007234 del 08 de
octubre de 2009.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la
Propiedad Industrial N° 636 del 20 de enero de 2012, sin que se hubieran presentado
oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 8347, notificado por
fijacion en lista el 14 de mayo de 2013 se requirié a la solicitante en los términos del
articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, para que
presentara respuesta a las observaciones de caracter técnico, relacionadas con la
patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decision, para la
concesion de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 11-052262-00007-0000
del 09 de agosto de 2013, respondié oportunamente el requerimiento formulado y
presentd nueva(s) reivindicacion(es) 1 a 12 que reemplaza(n) las originalmente
presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de
fondo. Se aceptd el nuevo capitulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a
las prescripciones contenidas en el articulo 34 de la Decision 486.

QUINTO: Que de acuerdo con el objeto estudiado se modifica el titulo de la invencion en
los siguientes términos: “B-HIDROXI-y-AMINOFOSFONATOS Y PROCEDIMIENTO DE
SINTESIS VIA CONDENSACION DE FOSFONATOS CON B-HIDROXI-y-AMINO-
ESTERES DE ACIDOS PROPIONICO/BUTIRICO".

SEXTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por la
Comisiéon de la Comunidad Andina “Los paises miembros otorgaran patentes para las
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia,
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion
industrial."

SEPTIMO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 12, no cumplen con el
requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
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7.1. Objeto de la invencién.

El problema técnico consiste en la necesidad de proporcionar compuestos alternativos
inhibidores de carnitina aciltransferasa para el tratamiento de la diabetes, obesidad y
otras enfermedades asociadas con trastornos del metabolismo de acidos grasos. Para
resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos [3-
Hidroxi-y-Aminofosfonatos de la formula (1), métodos para la sintesis de los mismos y
composiciones que lo contienen.

ZR* O

1 | OR?2
R Bs j
OR
X *NR; |

7.2. Determinacion del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 08 de octubre de 2008, que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de informacién con que se cuenta, se encontraron el (los)
siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de
Publicacién
“Preparation of phosphostatine and
D1 Arkivoc 2005 (VI): phosphoepistatine from
277-286 L-leucine via high diastereoselective reduction .

. ,, 19/Julio/2005

of 3-amino-2-ketophosphonates
D2 US20020052348 Compounds hgvmg reyersuble |nh|b|t|ng”act|V|ty of 25/Abril/1995

carnitine palmitoyl-transferase

El documento D1' divulga los compuestos (2S,3S) y (2R,3S)-N,N-dibencilamino-2-
hidroxifosfonato de férmulas 6 y 7 y el procedimiento de sintesis de los mismos, a partir
del éster bencilico de (S)-N,N-dibencilleucina (4) con la sal de litio del dimetil metil
fosfonato a -78 °C en THF, para obtener el derivado dimetil-2-cetofosfonato (3S)-N,N-
dibencilamino alcano de la férmula (5), el cual, es reducido en presencia de NaBH4 o
Zn(BH4)2 o catecolborano como agentes reductores para obtener los enantiomeros de
formulas 6 y 7 (Pag. 278, Parr. [003] a Pag. 279, Parr. [002]).
OH © OH ©

H 1l
i_v..P(OMe)Q ~_~_~_-P(OMe),

~r Y

NBno NBn,
syn-6 anti-7

1 http://www.arkat-usa.org/arkivoc-journal/browse-arkivoc/2005/6/
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El documento D22 divulga compuestos de formula (1) con actividad inhibidora reversible
sobre la carnitina palmitoil transferasa, utiles en el tratamiento de patologias como
diabetes y enfermedad cardiaca congestiva (Pag. 1, Parr. [001]).

X' ——CH,— CH—CH,—Y"

V4
(1

Donde X' es seleccionado de una amina terciaria N*(R1,R2,R3); Ri, Rz y R; son H,
grupos alquilo lineales o ramificados Ci.g, -CH=NH(NH:), -NH,, -OH; Z es seleccionado
de OR,;, OCOOR4, OCONHR4, OCSNHR4, OCSOR4, NHR4, NHCOR,, NHCSR,, entre
otros; Y  es seleccionado de —-COO, -POsH, -OPOs;H', tetrazolato-5-il. Asimismo, el
documento revela composiciones farmacéuticas que incluyen los compuestos de
formula (1) (Pag. 1, Parr. [0015] a Pag. 2, Parr. [0042]).

7.3. Novedad.

Segun lo dispuesto en el articulo 16 de la Decision 486: “Una invencion se considerara
nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por una
descripcion escrita u oral, utilizacion, comercializacion o cualquier otro medio antes de
la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad
reconocida’.

En el presente caso, los compuestos reclamados en la solicitud no son nuevos,
teniendo en cuenta que la reivindicacion 1 se refiere a: “Un compuesto de Formula (sic)
I (...) en donde: R es alquilo inferior; R* se selecciona del grupo que consiste de n-
propilo, isopropilo, n-butilo, isobutilo, sec-butilo y tert-butilo; R?* y R® se seleccionan
independientemente del grupo que consiste de hidrégeno y alquilo; R* se selecciona del
grupo que consiste de hidrégeno y COR® R° es alquilo, X es un anién
farmacéuticamente aceptable, o Xy R? estan ausentes y el compuesto de Formula | es
un zwitterion; Z es O; 0 un estereoisomero o mezcla de estereoisomeros del mismo”.
(Ver Pag. 12 del radicado 11-052262-00007-0000).

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas esenciales
de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 1y las reveladas en el (los)
documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

2 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2002052348A1&KC
=A1&FT=D&ND=3&date=20020502&DB=EPODOC¢&Iocale=en_EP
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Tabla 1.
Caracteristicas esenciales D1
Compuestos de Formula | Compuestos (2S,3S) y (2R,3S)-N,N-
dibencilamino-2-hidroxifosfonato de formulas 6 y
ZR* o !
R! b OR
OR? il o 9
X *NR; e POMe)y | <~ A _P(OMe)
1 1 [
NBn2 NBn,
R es alquilo inferior syn-6 anti-7
R! se selecciona de n-propilo, isopropilo, n-butilo, corresponde a isobutilo
isobutilo, sec-butilo y tert-butilo
R?y R® se seleccionan de H y alquilo metilo
R* se selecciona de H y COR?®; donde R® es alquilo hidrégeno
X" es un anién farmacéuticamente aceptable o X'y R? | ausente
estan ausentes y el compuesto de Formula | es un
zwitterion;
ZesO corresponde a oxigeno

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales de los compuestos de la
reivindicacion 1 habian sido divulgados previamente en el documento D1, por lo tanto,
la materia reivindicada no es nueva.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 7 no mencionan alguna
caracteristica que haga nuevos los compuestos de la reivindicacion 1, por lo tanto,
tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado articulo 16 de la Decision 486.

7.4. Nivel Inventivo.

Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la Decision 486: “Se considerara que una
invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en
la materia técnica correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se
hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

En el presente caso, los compuestos reclamados en la solicitud no tienen nivel
inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicacion 8 se refiere a: “El compuesto de la
reivindicacion 1, en donde dicho compuesto es: (...)". (Ver Pag. 13 del radicado. 11-
052262-00007-0000).

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas esenciales
de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 8 y las reveladas en el (los)
documento(s) D1 y D2 que representa(n) el estado de la técnica:
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Tabla 2.
Caracteristicas esenciales D1 D2
Compuestos de Formula:
1§ |(5') OH : 'CF'}’(OH) T
e S~ N 2 _
‘ OH NH, I- 5 o
I +NM93 Phosphoepistatine 13 @
(Pag. 281) R4 = (CH)7-CHs
(Fig. 2)

Como se dijo anteriormente, el documento D1 es considerado el estado de la técnica
mas cercano a la invencion definida en la reivindicacion 8 porque divulga el compuesto
fosfoepistatina de formula 13 (Pag. 281).

La diferencia entre la invencidn, definida en la reivindicacion 8, y el compuesto de
formula 13 divulgado en el documento D1 consiste en que no se menciona la
posibilidad de que el grupo amino forme una sal de amonio cuaternario por introduccion
de los grupos metilo y por interaccién con un i6n halogenuro como yodo.

El efecto técnico que causa la formacion de la sal de amonio cuaternario consiste en
obtener un compuesto intermediario alternativo para obtener analogos de carnitina con
aplicacion en el tratamiento de enfermedades asociadas al catabolismo de lipidos
dentro de la mitocondria.

El problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede formular
asi: como disefiar intermediarios alternativos para la obtencion de compuestos
inhibidores de carnitina-palmitoil transferasa.

Sin embargo, el documento D2 divulga compuestos que presentan en su estructura
sales de amonio cuaternario y que se utilizan como intermediarios para la obtencion de
analogos de carnitina. Especificamente en la figura 2 se divulga la estructura de un
éster etilico del acido butirico, sustituido por —OR4 en la posicién 3, donde R, es (CH,)s-
CHa.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia contaba con
la sugerencia o motivacion razonable para formar sales de amonio cuaternario, como se
divulga en el documento D2, sobre intermediarios de tipo fosfonato como se divulga en
el documento D1, por lo cual, la reivindicacién 8 se considera obvia y sin nivel inventivo.

En el presente caso, el proceso reclamado en la solicitud no tiene nivel inventivo,
teniendo en cuenta que la reivindicacion 9 y sus dependientes 10 a 12 se refieren a:
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~
X *NR ORe?
“Un proceso para preparar un compuesto de Formula (sic) (111) 3 o op
donde: R es alquilo inferior; R! se selecciona del grupo que consiste de n-propilo,
isopropilo, n-butilo, isobutilo, sec-butilo y tert-butilo; R?*® y R* son alquilo; y X es un
anion farmacéuticamente aceptable; dicho método comprende Pasol: proteger la
amina y esterificar el acido carboxilico de un amino acido de formula XI:
0
Rl
OH
NH, X1 . , . ,

, para dar dicho compuesto de formula VIl (...)". (Ver Pag. 13 a 15

del radicado N. 11-052262-00007-0000).

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas esenciales
de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacién 9 y sus dependientes 10 a
12 y las reveladas en el (los) documento(s) D1 y D2 que representa(n) el estado de la

técnica:

Caracteristicas esenciales

D1

D2

Proceso para preparar
compuestos de la férmula (11l

OH O
Ko
N 3
OR"2
x NR3 HI

Donde R*es n-propilo, isopropilo,
n-butilo, isobutilo, sec-butilo y
tert-butilo.

R?y R* son alquilo

R; es —H o alquilo

Que comprende las etapas de:

Proceso para preparar compuestos
(2S,39) y (2R,3S)-N,N-dibencilamino-2-
hidroxifosfonato de formulas 6y 7
(Resumen)

OH o OH O
| Z 1
T Tl\/-F’(OME)z + S -P(OMe)y
NBny NBn,
syn-6 anti-T

Que comprende las etapas de:

Proceso para preparar
compuestos de férmula (1):
X'—CH,—CH—CH,—Y"

ya
Donde
X+ es P+(Ry, Rz, R3), donde
R:, R2 y Rs son H o grupos
alquilo Cy
Z es —OR4 0 —NHR,
(reivindicacion 11 Pag. 25,
Col. 1), donde R4 es un
grupo alquilo Ci.20, que
puede estar opcionalmente
sustituido por A;, donde A;
es un halégeno
Y- es POsH
(Reivindicaciones Pég. 23,
Col. 2).

Paso 1: Proteger la amina y
esterificar el &cido carboxilico de
un amino acido de Férmula XI:

0

R‘Y"\oa
NHZ XI
para dar dicho compuesto de
Formula VI
O

R1
OR®

NRSR” Vil
Donde R®, R” y R® son bencilo; y

Proteger la amina y esterificar el acido
carboxilico de un amino acido (L-
leucina) con un exceso de bromuro de
bencilo y K,CO3; en una mezcla de
MeOH:H,O

r

NH; (L-leucina)
Para obtener un compuesto de férmula
4

0
IQ
~OH

a)Reaccion de compuestos
carbonilo de férmula:
Hal-CH,-CO-CH,-COOR’
Con un alcohol de formula
R.OH
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Caracteristicas esenciales D1 D2
donde la reaccién se lleva a o
cabo en un sistema solvente que —
comprende un alcohol C;../agua [ OBn
o acetonitrilo/agua NBn;
4

Bn = bencilo
(Pég. 278, Resultados y Discusién)

Paso 2: Condensar un
compuesto de Férmula 1X

0

H,OREa
ch’ N 3a
OR™ IX Donde R*?y
R* son alquilo.
con LiR® donde R?® es alquilo
inferior y en donde la
condensacion se lleva a cabo en
tetrahidrofurano, para dar un
compuesto de férmula VI

8]
i .OR?s
Lit 'chr \ORSH

Formar la sal de litio de dimetil
metilfosfonato haciendo reaccionar una
solucién de dimetil metilfosfonato con
n-BuLi en hexano y THF andhidro con
el fin de hacer reaccionar la sal de litio
de dimetilfosfonato obtenida con el
metil éster de (S)-N-bencil-leucina de la
férmula (8) o con el bencil éster de N-
dibencil-leucina

(Parr. 1, Pag. 283)

b)Transformacién del cetal
en el éter

Paso 3: Condensar el compuesto

de Férmula Vi
o
R1
ORS
8nT
NR*R Vil con el
compuesto de Férmula VI
g,ORza
o 4 \
LWHC Sor®e g

para dar dicho compuesto de

Formula VI

R’ f,?,ova?é1
\ORSa

NRSR? VI,

donde la condensacioén se lleva a

cabo en trathidrofurano;

Condensar el compuesto de formula 4
@]

~ —

OBn
NBFI2

4 con la sal de litio de
dimetil metilfosfonato a -78 °C en THF
para obtener el (3S)-N,N-
dibencilamino-2-cetofosfonato de
férmula 5

NBFI2

5

(Pag. 278, Resultados y Discusion)
El documento también sefiala la etapa
de condensacion de un compuesto de
férmula 8 con la sal de litio de dimetil
metilfosfonato (Fig. 1)

0 o o 0
\rA._i_)-L cHPoMe), -~ _J__POMe),

OMe ——— ™
n-BulLi

NHBn THF, -78°C NHBn

] 74% 9

Sustitucién del grupo Hal
por un nucleéfilo o por un
grupo (Ri1, Rz, Rs)-fosfina
sustituido para obtener
compuestos de férmula (1)
donde X+ es P+(R1, Rz, Rg)

Paso 4: Reducir el compuesto de
Férmula VI

Reducir un compuesto de formula 5

Transformacioén del
nucledfilo en el grupo X+
donde X+ es N+(R1,R2, Rg)
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Caracterl'sticas esenciales D1 53
i+ o O
OR2a |
R1 b R3a ‘\/A\[/“\\/ P(OMe)z
NR6R7 VI con NBn2
un agente reductor: borohidruro | (Esquema 3) 5

en un sistema solvente que | en presencia de NaBH4 o Zn(BH4)2 o
comprende  alcohol  Cia Y | catecolborano para formar una mezcla
tetrahidrofurano ~ para dar un | enantiomérica de los compuestos de

compuesto de la Férmula V: formula 6y 7
OH O OH 0
2a l I
i ' LOR e _-P(OMe)y | A _P(OMe),
R “OR% T RS
anT NBna NBn»y
NRER v syn-6 anti-7

(Pag. 271 Tabla 1)

Paso 5: Remover R® y R’ en el | Remover los grupos protectores de los | No menciona
compuesto de Férmula V| 2-hidroxifosfonatos de féormula 6y 7

OH o OH o
b ~OR? N _Pomey, , A _FoMe)y,
Rﬁ& |/ \l ( l/
onT NBn2 NBn,
NR"R Vv syn-6 anti-7
por . Lo
. L, con bromotrimetilsilano a temperatura
hidrogenacion  usando un

ambiente para obtener los respectivos
acidos 2-hidroxifosfinicos que en
presencia de paladio sobre carb6n en
metanol y atmosfera de hidrogeno
permite obtener la fosfoestatina de
OH b ' OR? féormula 12

R1

Y‘” OR® OH O
NH, v o rl\/P(OH)z

NH,
Phosphostatine 12
(Pag. 281 esquema 3)

catalizador paladio-carbono en
metanol para dar dicho
compuesto de

Formula Iv:

Paso 6: hacer reaccionar un | No menciona No menciona
compuesto de férmula IV con
RX, donde R es alquilo y X es
haldbgeno en metanol en
presencia de una base, para dar
dicho compuesto de Férmula lll.

OH O
R‘\(L\/HIORZE
~ 3a
OR

X 4T*'R-_a, 111§

Como se dijo anteriormente, el documento D1 es considerado el estado de la técnica
mas cercano a la invencion definida en la reivindicacion 1 porque divulga los
compuestos (2S,3S) y (2R,3S)-N,N-dibencilamino-2-hidroxifosfonato de férmulas 6y 7 y
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el procedimiento de sintesis de los mismos, a partir del éster bencilico de (S)-N,N-
dibencilleucina (4) con la sal de litio del dimetil metil fosfonato a -78 °C en THF que se
forma in situ mediante reaccion de una solucion de dimetil metilfosfonato con n-BuLi en
hexano y THF, para obtener el derivado dimetil-2-cetofosfonato (3S)-N,N-dibencilamino
alcano de la formula (5), el cual, es reducido en presencia de NaBH4 o Zn(BH4)2 o
catecolborano como agentes reductores para obtener los enantiomeros de férmulas 6 y
7 (Pag. 278, Parr. [003] a Pag. 279, Parr. [002]).

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 1, y el procedimiento
divulgado en el documento D1 consiste en la Ultima etapa del procedimiento en la que
se forman sales de halogenuro del compuesto de formula (IV) con el fin de obtener
compuestos de tipo halogenuro de B-hidroxi-y-aminofosfonatos de férmula (II1).

El efecto que se logra por el hecho de obtener sales de halogenuro de B-hidroxi-y-
aminofosfonatos de formula (Ill) por medio del proceso disefiado consiste en obtener
zwitteriones, es decir, estructuras de amino cuaternario analogas de la L-carnitina con
carga neta cero capaces de inhibir la actividad de enzimas como la L-carnitin-
transferasas para el tratamiento de desordenes lipidicos.

El problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede formular
asi: como diseflar un procedimiento alternativo que permita obtener sales de
halogenuro de B-hidroxi-y-aminofosfonatos anélogos de L-carnitina.

Sin embargo, el documento D2 divulga un proceso de sintesis de compuestos que
actian como inhibidores de la hiperactividad de la carnitina-palmitoil transferasa,
involucrada en el catabolismo de lipidos a nivel mitocondrial y en los que se contempla
la posibilidad de que la amina se encuentre formando una sal de amonio cuaternario
con un halogenuro, cuando Z es —OR4s 0 —-NHR, (reivindicacion 11 P&g. 25, Col. 1),
donde R, es un grupo alquilo Ci2, que puede estar opcionalmente sustituido por A,
donde A; es un halégeno (Reivindicaciones Pag. 23, Col. 2).

En consecuencia, la persona versada en la materia contaba con la sugerencia o
motivacion razonable para introducir la opcion de formar sales de amonio cuaternario
divulgado en el documento D2 en el proceso paso a paso divulgado en el documento
D1 para llegar al objeto de la reivindicacién 9 y sus dependientes 10 a 12, por lo cual,
se considera obvio y sin nivel inventivo. Y ademas, la persona versada en la materia
contaba con la expectativa razonable de obtener compuestos con aplicacion terapéutica
y farmacoldgica sobre el catabolismo de lipidos en la mitocondria, tal y como lo
menciona el documento D2 (Pag. 25, reivindicaciones 15 a 27).

La solicitante argumenta que la persona versada en la materia reconoceria que el
documento D1 no revela que los compuestos de formula 6 y 7 sean inhibidores de
carnitina palmotoil transferasa pues estos compuestos son revelados como
intermediarios en la sintesis. Al respecto este Despacho se permite sefialar que el
método problema solucién claramente indica que para la seleccion del estado de la
técnica se debe considerar que el documento pertenezca al mismo campo técnico sin
gue ello impligue que necesariamente resuelva el mismo problema técnico. Y en el
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presente caso tal condicion se cumple a cabalidad comoquiera que el campo técnico
corresponde a la obtencion de compuestos con actividad sobre enfermedades
asociadas a trastornos del catabolismo de lipidos (dislipidemias) como es el caso de la
falla cardiaca congestiva y de hecho, el documento D1 sefiala que la sintesis asimétrica
alli divulgada se ha aplicado para la obtencién de estatinas, compuestos reconocidos
por su capacidad hipolipemiante. En consecuencia, este Despacho no coincide con el
argumento de la solicitante en cuanto a la seleccion del documento D1 como estado de
la técnica cercano se debi6 a un analisis retrospectivo.

Por otra parte sefiala la solicitante que a partir de las ensefianzas de D1 y D2 la
persona medianamente versada en la materia no encontraria ninguna motivacion que lo
llevara de manera obvia a incluir un sustituyente beta-amino en compuestos del tipo
fosfonato del documento D2 en los compuestos (2S, 3S) y (2R, 3S)-N,N-dibencilamino-
2-hidroxifosfonato de férmulas 6 y 7 divulgados en D1 con la expectativa de obtener
compuestos inhibidores de carnitina acil transferasa y esto basicamente porque el
documento D1 no revela que los compuestos de formula 6 y 7 sean inhibidores de
carnitina palmitoil transferasa pues estos compuestos son revelados como
intermediarios de sintesis. Al respecto este Despacho nuevamente se permite sefalar
gue la seleccion del estado de la técnica no esta sujeta exclusivamente a la solucion del
mismo problema técnico que se presenta en la solicitud en estudio, basta con el hecho
de que el documento se encuentre en el mismo campo técnico y en este caso es claro
qgue parte de la materia reivindicada corresponde a un procedimiento de sintesis para
obtener compuestos derivados de [(-hidroxi-y-aminofosfonatos, por o que no se puede
concluir de forma restrictiva que a seleccion del documento solo debe responder a los
criterios de la aplicacion terapéutica o farmacolégica de los compuestos que se
obtienen por la via de la sintesis quimica. Adicionalmente, se llama la atencién a la
solicitante sobre el hecho de que el procedimiento de sintesis reivindicado se encuentra
divulgado por el documento D1 excepto por la ultima etapa de formacion de la sal de
amonio cuaternario, etapa que se encuentra divulgada en el documento D2 en el que se
divulga la aplicacion terapéutica de los compuestos como inhibidores de la
hiperactividad de la carnitina-palmitoil-transferasa.

Y agrega la solicitante que de ninguna manera se tiene certeza clara y manifiesta en
cuanto a que los compuestos obtenidos sean inhibidores de carnitina acil transferasa,
por lo que la solicitud en estudio se debe declarar inventiva respecto al estado de la
técnica mas proximo. Al respecto, este Despacho se permite reiterar que el analisis de
nivel inventivo se presenta alrededor de las parejas documentales D1 y D2, en razén a
que en el documento D1 se divulga el procedimiento de sintesis para obtener -hidroxi-
y-aminofosfonatos, por su parte, en el documento D2 se divulga la aplicacion
terapéutica y farmacoldgica de los mismos, por lo que no se pueden descartar las
ensefianzas de los documentos sobre la base de un analisis individual e independiente
de sus ensefianzas o simplemente por el hecho de que no se mencionen hallazgos de
actividad farmacoldgica para los compuestos obtenidos por sintesis asimétrica porque
como se ha venido sefalando, alli se mencion6 de forma general la aplicacién de los
procedimientos de sintesis para obtener compuestos hipolipemiantes ampliamente
reconocidos como es el caso de las estatinas (Documento D1, Pag. 277, Introduccion).
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En conclusién, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtian
de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente
de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencion a la creacion titulada: “B-
HIDROXI-y-AMINOFOSFONATOS Y PROCEDIMIENTO DE SINTESIS VIA
CONDENSACION DE FOSFONATOS CON pB-HIDROXI-y-AMINO-ESTERES DE
ACIDOS PROPIONICO/BUTIRICO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la(s)
sociedad(es) solicitante Nucitec S.A. DE C.V., entregandole(s) copia de la misma vy
advirtiéndole(s) que contra ella procede el recurso de reposicion, ante el Superintendente
de Industria y Comercio, el cual podra ser interpuesto en el momento de la notificacion o
dentro de los cinco dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 26 Dic 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TIl__‘LCJ
Doctor(a)

ALICIA LLOREDA RICAURTE
notificacionespatentes@Iloredacamacho.com

Elaboré: John Fredy Hernandez MontaNo
Revis0: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Reviso: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobd: Jose Luis LondoNo Fernandez
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