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Seæor 

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

D S. . E. 

REF: Expediente No, 04 097 165 - Solicitud de Patente de Invención a favor de 

ASTRAZENECA AB. 

Titulada: "DERIVADOS DE LA BENZAMIDA UTILES COMO 

INHIBIDORES DE LA HISTONA DEACETILASA" 

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 

57 .492 del C.S.J., obrando en calidad de apoderado de la Sociedad 

ASTRAZENECA AB, domiciliada en Sodertalje, Suecia segün lo acredita el 

documento de poder presentado ante esa Division, manifiesto a usted que 

debidamente notificado de la ResoluciOn No. 33743 del 03 de julio de 2009, 

interpongo contra ella en debido tØrmino, RECURSO DE REPOSICION, para 

Clue sea revocada en su totalidad, y en su lugar se conceda el Privilegio de 

Patente, para el objeto de la solicitud en referenda. 

Respaldo el RECURSO en los siguientes 

H ECHOS: 

1. La Resolución arriba citada No. 33743 niega el Privilegio exclusivo de 

Patente de lnvenciÆn para el objeto de la solicitud de la referencia considerando 

que: 

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 12 contenidas en los folios 344 a 356, no 

cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior de acuerdo con las 

siguientes consideraciones: 
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i. Determinación del Estado de la TØcnica 

24f 

Consultadas las bases de datos con que se cuenta Se encontraron los 

siguientes documentos, anteriores a la fecha de prioridad invocada y 

relacionados con la materia de la solicitud en estudio. 

NO Documento Titulo Fecha de 

Publicación 

Dl JP11302173 Histone deacetylase inhibitor 22/02/1999 

D2 US5232937 Derivatives of N-phenylbenzamide with 08/03/1993 

anti-ulcer and anti-allergy 

Unidad de lnvención 

El seæor Examinador afirma que mediante la evaluación a posteriori de unidad 

de invenciOn fue posible concluir que entre los ties procesos reivindicados en la 

presente solicitud no existe un grupo de caracteristicas comunes a elemento 

tØcnico unificador, estructura Markush, que de par sí cumpla con el requisito de 

altura inventiva. 

Nivel Inventivo 

Con relaciôn al nivel inventivo, el seæor Examinador considera que las 

enseæanzas publicadas tanto en Dl como en D2 revelari compuestos que 

presentan equivalencia biologica con las estructuras reivindicadas, toda vez que 

actUan coma inhibidores de la enzima histona deacetilasa, aunque presentan 

variación en la  estructura heterociclica del extremo izquierdo de la molØcula a 

han eliminado el puente carbamoilo que se verificaba entre la estructura 

heterocIclica y el anillo fenilo. Dada lo anterior, la propuesta de la solicitud no 

representa un avance tecnolÆgico o un salto cualitativo sobre el estado de la 

tØcnica, razón par la cual no puede acceder al privilegio solicitado. 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención para la 

creaciOn denominada: "DERIVADOS DE LA BENZAMIDA (JTILES COMO 

INHIBIDORES DE LA HISTONA DEACETILASA". 

FUNDAMENTOS: 

El seæor Examinador afirma que serla posible que una persona versada en el 

arte hubiera considerado combinar las enseæanzas de Dl y D2 debido a su 

analogia estructural con la presente invención. A este respecto, el solicitante 

respetuosamente difiere de este punto de vista, en razón a que dicha persona 

versada en el arte no tendria motivaciôn alguna para combinar las enseæanzas 

de D2 con el documento oi NO 

114 
En primer lugar, debido a dicha persona erifrentada al problema de proveer 

compuestos con actividad inhibidora del ciclo celular no corisiderarla la DI 

referencia de D2 ya que esta se refiere a derivados de N-fenilbenzamida con 

actividad anti ülcera y anti alergica. Par Ia tanto, no habria nada en dicho 

documento que sugiriera que cualquiera de los compuestos pudiera tener una 

utilidad potencial coma inhibidores del ciclo celular, y mucho menos como 

inhibidores de la enzima histona deacetilasa. 

En segundo lugar y como se expuso en nuestra respuesta anterior, se 

presentan diferencias bastante significativas entre D2 y las presentes 

reivindicaciones: las reivindicaciones de la presente invenciOn necesitan la 

presencia de un grupo R3 (el cual puede ser amino o hidroxi) en el anillo fenilo 

en la posicion adyacente a donde se une el nitrogeno del grupo carbamoilo No 

obstante 10 anterior, el seæor Examinador ha comparado la naturaleza de los 

grupos R3, R4 y R5 en D2 con la naturaleza del grupo R4 de las reivindicaciones 

en estudio, afirmando que debido al sobrelapamiento con los valores de estos 

radicales (especificamente que los grupos R3, R4 y R5 en D2 pueden ser 
) ) 
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hidróxido a metoxi y el grupo R4 de la presente invenciôn puede ser hidroxi a 

alcoxi C13), la materia reclamada coincide con las enseæanzas de 02. 

Con relación a este argumento, el solicitante no comparte la opinión del seæor 

Examinador ya que este se ha enfocado selectivamente en partes de la 

divulgacion de D2 y la presente descripciôn, y ha pasado por alto el hecho de 

que tambiØn hay diferencias bien marcadas entre los gruposR3, R4 y R5 en D2 

y el grupo R4 de las actuales reivindicaciones. Por ejemplo, R3 en D2 puede ser 

un anillo tetrazol-5-il mientras que la definiciOn de R4 no abarca para nada 

anillos heterociclicos. Ademªs, la definición de R4 de las presentes 

reivindicaciones contiene varios otros grupos que no estÆn incluidos en las 

definiciones de los grupos R3, R4 
y 

R5 en 02. 

A pesar del anÆlisis selectivo del seæor Examinador, el solicitante considera que 

el pequeno sobrelapamiento no desvirtUa en mado alguno el hecho crucial que 

D2 no divulga un grupo R3 (amino o hidroxi) en el anillo fenilo en la posiciOn 

TAR adyacente a donde se une el nitrÆgeno del grupo carbamoilo. Esta es una 

caracterstica particular esencial de las presentes reivindicaciones. De hecho, el 

grupo R4 es un sustituyente opcional mientras que el grupo R3 es una 

caracteristica particular esencial obligatoria. Mani 

ENCARGA 

Por otro lado, en referencia al anÆlisis de las enseæanzas de Dl, afirma el seæor 

Examinador que dicha sustituciôn estÆ claramente establecida 
y 

que la 

diferencia, entonces, es superada por las enseæanzas de Dl. Sin embargo, la 

persona versada en el ante estudiaria las enseæanzas de Dl coma un todo. La 
’ 

ausencia de un anÆlisis retrospectivo de la presente invenciôn tal coma estâ - 

reivindicada, haria dificil prever que dicha persona versada en el arte escogerla 
’c- - -��-�� 

(10 que es opuesto a podria escoger) especificamente mantener el grupo R3 de 

Dl pero al mismo tiempo descartarla otras caracterIsticas claramente 

esenciales de Dl, tales coma el segundo puente carbamoilo y el grupo 

vinculante adicional. D2 no proporciona motivación alguna para hacer esto 

puesto que el anillo fenil correspondiente en D2 no tiene sustitución en Ia 

posicion adyacente a donde se une el nitrógeno del carbamoilo. 
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Adicionalmente, otro elemento cave de las reivindicaciones en estudio es la 

necesidad do tenor un anillo A quo estØ directamente unido a la posición 4 del 

anillo fenil del grupo benzamida. Aunque el solicitante reconoce que 02 si 

divulga un anillo heterociclico esp’ecIfico unido directamente al anillo fenilo, es 

claramente un anÆlisis retrospectivo sugerir que la persona versada en el arte 

tomarla esto como una enseæanza general de D2 y aplicarla selectivamente 

este rasgo de las enseæarizas de DI. 

Desde nuestro punto do vista, la persona versada en el arte mirarla las 

enseæanzas de D2 coma un todo y se darIa cuenta que el anillo tetrazol-5-il en 

la reivindicaciÆn 1 do dicho documento representa un valor individual de una 

lista de posibles opciones para R1, siendo los otros valores ciano, nitro, 

halôgeno, hidroxil, alquilo C14 a metoxi. Dificilmente dicha persona escogeria 

enfocarse especIficamente en el anillo tetrazol-5-il coma opuesto a las otras 

opciones para R1. De hecho, solo 3 de los 15 ejemplos experimentales 

divulgados en D2 tienen dicho anillo. Todos los demÆs compuestos divulgados 

tienen grupos no-heteorcIclicos presentes, por lo tanto, so observa claramente 

que la caracterIstica de tener un anillo heterociclico especIfico unido 

directamente al anillo fenil no es una ensenanza general do 02 y dicha persona 

no estanla, par Ia tanto, motivada a aplicar esta caracterIstica a la divulgación de 

Dl. 

TambiØn afirma el seæor Examinador que la descripción divulga compuestos en 

los cuales los sustituyentes del alquilo en el anillo do benceno estªn presentes 

en lugar del anillo A y quo esto, en cierta manera, aproxima aün mas la 

referencia de D2 a la materia objeto reclamada. Sin embargo, el solicitante 

considera quo las reivindicaciones do la presente invenciOn especifican 

claramente quo el anillo A es una caracteristica esencial y debe ser unido 

directamente al anillo fenil de la estructura central, en consecuencia, no 

permiten los sustituyentes del alquilo en lugar del anillo A y esto contrasta con 

la divulgaciÆn de D2, el cual enseæa quo el alquilo C14 es un valor alternativo de 

R1, i.e., en lugar do un anillo tetrazol-5-hI, 
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Ademªs de las diferencias resaltadas anteriormente, es importante enfatizar 

que la persona versada en el arte necesitaria igualmente hacer mUltiples 

selecciones adicionales de los çjrupos de variables de la divulgaciôn genØrica 

de D2 con el fin de liegar a los compuestos de la presents invención. Par 

ejemplo, R2, R3 y R6 tendrian que ser hidrógeno. 

En resumen, el solicitante opina que 02 no tiene ninguna relevancia para el 

nivel inventivo de las presentes reivindicaciones. Es mâs, aun si D2 fuera 

considerado en combinación con Dl, cualquier sugerencia de obviedad se 

fundamenta claramente sabre retrospectiva. Para lograr la presents invención 

partiendo de Dl y D2, la persona versada en el arte necesitarla hacer mUltiples 

cambios: 

1. Proveer un enlace directo entre el anillo A y la posición 4 del anillo fenilo 

del grupo benzamida de los presentes compuestos y, en consecuencia, 

partir de la enseæanza esencial de Dl de tener un segundo puente 

carbamoilo y una fracción de enlace adicional. 

2. Agregar un grupo R3 a la posición adyacente a donde se une el 

nitrageno del grupo carbamoilo, a pesar de que D2 no tiene ninguna 

sustitución en esta pasición. 

3. Enfocarse en el anillo tetrazol-5-il de una lista de varias posibles 

opciones para R1 en D2, a pesar de que no hay una enseæanza general 

de este rasgo. 

4. Reemplazar el tetrazol-5-il con un anillo diferente que estØ incluIdo 

dentro de la definiciôn del anillo A en las presentes reivindicaciones. 

5. Hacer una serie de otras selecciones a partir de los grupos de variables 

de la divulgación genØrica de D2. 

Dado lo anterior, ninguna de las referencias citadas motivaria a la persona 

versada en el arte a hacer todas las modificaciones requeridas mencionadas 
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anteriormente. Aün si de alguna manera dicha persona fuera a hacer los 

cambios estructurales requeridos, el solicitante considera ademÆs que no 

habrIa sido obvio esperar que los compuestos fueran Utiles coma inhibidores de 

HDAC. Por lo tanto, considera el solicitante que las reivindicaciones de la 

presente solicitud son inventivas a la luz de Dl y D2. 

Con relación a la objeción de unidad de invenciOn, aparentemente el seæor 

Examinador mantiene su posición con base en la afirmación de que el 

concepto comün que vincula los procesos alternativos de la actual 

reivindicaciÆn II no cumple con los req uerimientos de nivel inventivo. No 

obstante coma se explicO anteriormente, desde el punto de vista del solicitante 

fl concepto comün que vincula los procesos alternativos, i.e., los compuestos 

de la formula (I), es de hecho novedoso e inventivo y en consecuencia, dichos 

procesos alternativos de la reivindicación 11, los cuales estÆn dirigidos todos a 

la preparación de compuestos de formula (I), abarcan una (mica invenciÆn y no 

carecen de unidad./ 

En conclusiÆn y con todo respeto el seæor Examinador ha basado su objeción 

en dos premisas no vÆlidas. En principio, como debe ser de su conocimiento, el 

nivel inventivo se puede ver afectado bien sea por la derivación evidente de la 

materia reclamada a partir del arte previo y/o de acuerdo a la proximidad del 

campo tØcnico y la solución del problema tØcnico objetivo planteado. 

Situaciones que no se comprueban cabalmente en este caso, siendo totalmente 

transparente que: i) no existe derivaciOn evidente a partir de las referencias 

citadas y ii) que la proximidad de la referenda D2 con el campo tØcnico 

especifico relacionado con el problema tØcnico tampoco existe. 

Esto, adicional al hecho de que una objeciOn par nivel inventivo no debe ni 

puede partir del beneficlo del conocimiento de la solución otorgada par el 

inventor de la solicitud que se estudia. Escenario que corresponderla con este 

De manera que, el diseæo diferencial creado par los inventores, la soluciôn del 

problema tØcnico presentada y el efecto inesperado logrado solo pueden 
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entenderse coma un aporte inventivo, proporcionado por Ia inventores de la 

presente solicitud. 

Por Ia tanto, se le solicita respetuosamente al Seæor Examinador revocar su 

decision y conceder el beneficio solicitado, puesto que la invenciOn 

efectivamente cumple con todos los requisitos de claridad, unidad de invención 

y nivel inventivo de acuerdo con la Decision 486. 

Lo anterior tiene fundamento en las siguientes normas, 

DERECHO: 

1. Articulo 14 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, el cual, a la 
uiiiJ 

letra dice: /7 

"Articulo 14: Los Paises Miembros otorgarÆn patentes para las 

invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos losaNOTARIA ENCO 
campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel 

inventivo y sean susceptibles de aplicaciOn industrial." 

2. El Articulo 48 del mismo estatuto que establece: 

"Articulo 48: Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgarÆ el  

tItulo de la patente. Si fuere parcialmente favorable, Se otorgarÆ el --

titulo solamente para las reivindicaciones aceptadas Si fuere 

desfavorable se denegara" 
1 

Par las razones anteriormente expuestas, solicito a ese despacho 1 
REPONER la decision tomada mediante Resoluciôn No. 33743 del 03 de julio 

de 2009 y tendiente a obtener la concesión del Privilegio de Patente de 

conformidad con el Articulo 48 de la DecisiOn 486 de la Comunidad Andina, 

arriba citado. 

j 
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NOTIFICAC ION ES 

RecibirØ notificaciones en la Secretarla General de la Superintendencia 

de Industria y Comercio, o en su defecto, en mi Oficina de Abogado, situada en 

la Carrera 7 No. 71-21, Tone B, Of. 402 de esta ciudad de Bogota. 

Del Seæor Superintendente, 

Atentamente, 

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO 
T.P. No. 57.492 del C.S.J. 
C.C. 80.410,337 de UsaquØn 
Carrera 7 No. 71-21, Torre B, Of. 402 

Bogota, D.C., 30 de julio de 2009 
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

Radicaciôn NO 04- 97165 

Una vez recibido y estudiado el recurso de reposición presentado por el interesado, 
contra 10 que dicta la Resolución NO 33743 de 03/0712009 donde se niega el 
otorgamiento de Patente de lnvención, se emite el siguiente concepto: 

1. Documentos estudiados: 

Los textos estudiados fueron la descripciOn (folios: 253 a 343) y las reivindicaciones 
I a 12 (folios: 344 a 356). 

2. Objeto de invención: 

La presente solicitud se relaciona con: Derivados de la benzamida utiles como 
inhibidores de la histona deacetilasa 

Reivindicaciones I a 10: Se reivindica un compuesto de fOrmula (I): 

Reivindicación 11: Se reivindica un proceso para preparar un compuesto de la 
fOrmula (I) o una sal o ester hidrolizable in vivo que consiste en: 

a) La reacciOn de un compuesto de formula (II) con un compuesto de fOrmula 
(III). 

(R2)n 
(R1)m 

X (R4)P 

(R1)m 
(R2)(R2)nJ<

 

(R4)p 

p 
1A d - 

B-L NH 
R3 / 

L2 

b) La reacciOn de un compuesto de fOrmula (IV) con un compuesto de fOrmula 
M. 

(R2)n 
(R1)m (R1)m (R2)n 

(R4)p 

+ 

(R4)p ( (t NH 

R3 

c) La reacciOn en presencia de 4-(4,6-dimetoxi-1 ,3,5-triazinil-2-il)-4-cloruro de 
metil-morfolina de un compuesto de fOrmula (VI) con un compuesto de fOrmula 
(VII). 
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0 

)L ) 
I-tN 0 (R,)m (R2)n 

(R1)m 

+ ()-_/c02H 

NH�P
 

Y posteriormente si es necesario I) convertir un compuesto de la fOrmula (I) en otro 
compuesto de formula (I) y ii) extraer cualquier grupo de protecciOn 

Reivindicación 12: Se reivindican las composiciones farmacØuticas que 
comprenden los compuestos de fOrmula (I). 

Una vez catalogada la invenciOn Osta se clasificO en Ia sección: A 61 K 
311166 de la Clasificación Internacional de Patentes. 

. 3. Respuesta a los argumentos del seæor solicitante: 

3.1. Fundameritos con re,,, pecto a la actividad rave/ada para los compuestos qua 
divulga D2: 

El seæor recurrente afirma lo siguiente: "(.) dicha persona enfrentada a/ 
pro blema de proveer compuestos con actividad inhibidora del ciclo ce/u/ar no 
consideraria la referenda de D2 ya qua esta se refiere a derivados de N-
fenilbenzamida con actividad anti Ulcera y anti alergica. Por /0 tanto, no habria nada 
en dicho documento que sugiriera que cualquiera de los compuestos pudiera tener 
una utilidad potencial como inhibidores del ciclo celular, y mucho menos como 
inhibidores de Ia enzima histona deacetiIasa" 

Frente a los argumentos del seæor solicitante es preciso seæalar que Si bien para los 
compuestos revelados en el documento D2 no se ha reportado actividad como 
inhibidores del ciclo celular, di’cho criterlo no es el ünico que tendria en cuenta una 
persona versada en ciencias farmacOuticas para considerarlo como arte prOximo 
relacionado con la invenciôn, toda vez que de alU 10 relevante estriba en los 

40 elementos estructurales que enseæa para los compuestos que presentan anillos 
aromâticos enlazados por un grupo carboxamido, es decir, los mismo elementos 
estructurales que presentan fijos los compuestos de fOrmula (I) reivindicados. 

Y dado que para la evaluaciôn del requisito de altura inventiva se parte de una 
comparación efectiva en tØrminos estructurales, qulmicos y funcionales, esta 
Superintendencia continua considerando retevantes las enseæanzas del documento 
D2, aün cuando para el seæor recurrente resulte siendo mÆs relevante el hecho de Ia 
actividad reportada pars el grupo farmacofórico consignado en la publicaciOn. Sin 
embargo, es importante resaltar que tal situaciOn se supera cuando se analizan en 
conjunto las enseæanzas del estado del arte reveladas por el documento Dl en el 
que se indica, sin lugar a dudas, que los derivados de diarilicos enlazados por un 
puente de carboxamida presentan actividad como inhibidores de histona deacetilasa, 
por lo que para una persona versada en ciencias farmacØuticas bastarian las 
anticipaciones tØcnicas que se consignan en las publicaciones Dl y D2 para derivar 
los elementos caracteristicos de los compuestos reivindicados, razOn por la cual, se 
infiere con un grado de certeza considerable que la materia reivindicada carece de 
altura inventiva y por ende incumple las disposiciones normativas del articulo 18 de 
la Decision 486. 
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3.2. Fundamentos frente a las diferencias estructurales que se presentan respecto 
de los compuestos revelados por D2: 

El seæor recurrente afirma lo siguiente: "( ... ) se presentan diferencias bastante 
significativas entre 02 y las presentes reivindicaciones: las reivindicaciones de la 
presente invenciOn necesitan la presencia de un grupo R3 (el cual puede ser amino 0 
hidrOxi) en el anillo de fenio en la posiciOn adyacente a donde se une el nitrOgeno del 
grupo carbamoio. No obstante Jo anterior, el seæor Exarninador ha corn parado la 
naturaleza de los grupos R3, R4 y F?5 on D2 con Ia naturaleza del grupo R4 de las 
reivindicaciones en estudio, afirmando que debido a/ sobrelapamiento con los va/ores 
de estos radicales (especIficarnente que los grupos R3, P4 y R5 en 02 pueden ser 
hidrOxi a metoxi ye! grupo P4 de Ia presente invención puede ser hidrOxi a alcoxi C1), 
la materia reclarnada coincide con las enseæanzas de 02". 

Al respecto es preciso seæalar que en virtud de la comparación tØcnica efectuada y 
en particular, de los conocimientos sobre efecto inductivo esta Superintendencia ha 
concluido razonabemente que aün con dicha diferencia respecto de las enseæanzas 
divulgadas por el documento D2 persisten los impedimentos para la concesión del 
derecho de exciusividad por las siguientes razones: 

Materia reivindicada D2  Dl 

(R1)m 

-&? 

0 

RN

 

*R3 

0 

N-P 

R3 es amino o hidroxi R3 es H o un grupo tetrazol-5-iI 
R4 y 115 son H si R3 es tetrazol o R4 y R son 
elegidos independientemente entre un grupo 
carboxilo, metoxicarbonilo, etoxicarbonilo y 
carbamoilo siR3 es H  

Los grupos -NH2 e �OH incluidos en la molØcula reivindicada liberan electrones 
sobre el anillo y por lo tanto permiten que el anillo sea mâs reactivo para las 
sustituciones electrofihicas aromâticas como orientadores o-p y activadores del anillo. 
Y su efecto sumado al del grupo aril-carbamoilo se resume en el hecho de que para 
el caso del benceno disustituido por grupos activantes poderosos se facilitarÆ la 
posibilidad de que el anillo sufra una sustituciOn en posiciôn o-p, tal y como ocurre 
con el grupo (R4). 

En el caso de las enseæanzas que revela el antecedente D2 el anillo puede presentar 
como sustituyentes de los radicales R4 y R5 los siguientes grupos funcionales: - 

COOH (orientador meta desactivador), CH3-(C0)- (orientador meta desactivador), 
CH3-CH2-(C=O)- (orientador meta desactivador), -(C=O)-NH2 (orientador o-p 
activador moderado), siempre y cuando R3 sea H. Y de acuerdo con la bibliografia 
tØcnica relacionada con el terna, el efecto inductivo y reactividad del anillo para el 
caso de la orientaciOn en bencenos disustituidos se vera afectada siempre por los 
grupos activantes poderosos, ya que por lo general se imponen a los desactivantes 0 
activantes dØbiles, por lo que el efecto del anillo C6H5-C(0)NH2- primarÆ sobre el 
efecto de los grupos R4 y R5 y siempre existirÆ la posibilidad de que el anillo se 
incluya un grupo en posición o -p y por ende, las diferencias entre la materia 
reivindicada y el antecedente D2 en cuanto a reactividad y electronegatividad del 
anillo son pocas. Y si a este hecho se suman las evidencias consignadas en el 
documento Dl es claro quelos inhibidores de histona deacetilasa pueden incluir 
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sustituyentes en posicOn o-p de tipo NI-12 o -OH, tal y como se precisa para los 
compuestos reM ndicados, ya que en realidad, la mayorIa de los ejemplos que revela 
la publicaciôn Dl no prescinden de este grupo, por lo que esta situación tampoco se 
puede considerar inventiva a la luz del estado de la tØcnica que en conjunto revelan 
las publicaciones Dl y D2. 

El seæor recurrente afirma lo siguiente: ( ... ) el solicitante no comparte Ia 
opiniOn del seæor examinador ya que este so ha enfocado selectivamente en partes 
de la divulgaciOn de 02y la prosonto descripciOn, y ha pasado por alto el hecho de 
quo tambiØn hay diferencias bien marcadas ontre los grupos R3, A4 y R5 en D2 y el 
grupo A4 de las actuales reivindicacionos. Por ejomplo, R3 en 02 puede ser un anillo 
de tetrazoi-5-ll miontras quo la definiciOn do R4 do las presentes roivindicaciones 
contione varios otros grupos que no estÆn incluidos en las dofiniciones do los grupos 
R3, R4 y R5 en 02". 

V agrega to siguiente: ( ... ) ci pequoæo sobrolapamiento no desvfrtOa en modo 
alguno ci hecho crucial quo D2 no divulga un grupo R3 (amino o hidrOxi) en el anillo 
do fonio en Ia posiciOn adyacente a donde so une ci nitrOgono del grupo carbamoilo. 
Esta es una caracterIstica particular esencial de las presentes reivindicacionos. De 
hecho, ci grupo P4 OS un sustituyento opcionai mientras quo el grupo P3 es una 
caracterIstica particular osoncial obligatoria ". 

Esta Superintendencia no comparte los argumentos del solicitante en el sentido que 
como se indicO antes, los grupos divulgados para la estructura de D2 no afectan las 
caracteristicas del anillo ni la posibilidad de que incluyan en posición o-p otros 
grupos activadores, por 10 que estas diferencias no generan un efecto significativo en 
tØrminos de reactividad del anillo y por otra parte, aUn cuando D2 no seæale que en 
posición 2 se encuentre un grupo -NH2 o de tipo �OH, dicha diferencia se encuentra 
superada con las enseæanzas de la publicaciOn Dl en la que se presenta toda una 
serie de compuestos con sustituciôn de tipo amino. 

Asimismo, es importante poner en conocimiento del seæor recurrente que en la tabla 
12 de la memoria descriptiva de la solicitud se incluyen compuestos en los que se 
encuentran sustituciones tipo (CH3)3-0-C(0)-NH2- sobre el anillo de fenilo y en 
posiciOn o-p, es decir, sustituyentes con caracteristicas similares a las divulgadas 
para la fOrmula del documento D2, en especial cuando R4 o R5 son -(C0)-NH2, sin 
que por ello se afecte la reactividad de los compuestos, por lo que el argumento 
seæalado tampoco cuenta con asidero tØcnico en virtud de las modalidades 
particulares que se incluyen en el capitulo descriptivo. 

Ahora bien, aUn cuando R3 puede Ilegar a ser un anillo de tetrazol-5-il cuando R4 y 
R5 representan �H, dicha situación es eventual, ya que en la publicación D2 tamblØn 
se indica que los radicales R4 y R5 pueden tomar la forma de los grupos �COOH, 
CH3-(C=O)-, CH3-CH2-(C=O)- 0 -(C=O)-NH2 siempre y cuando R3 sea H, por lo que la 
diferencia que comenta el seæor recurrente y califica ademÆs como fundamental 
tambiØn se encuentra subsanada con el hecho de que R3 pueda ser �H para que los 
otros radicales tomen diferentes connotaciones. 

Y como se ha indicado dichal situación se encuentra superada con las enseæanzas 
reveladas por la publicaciOn Dl, por 10 que para el anÆlisis de nivel inventivo siempre 
se aclarO que en virtud de las enseæanzas que en conjunto revelaban las 
publicaciones del estado del arte Dl y D2 se configuraba la falta de altura inventiva 
de la materia reivindicada, por 10 que tampoco es claro para esta Superintendencia 
por quØ el seæor recurrente persiste en analizar de manera individual las enseæanzas 
de los documentos, si claramente se indicO en la resoluciOn mediante la cual se 
niega el privileglo de patenteque se trataba de un conjunto de enseæanzas tØcnicas, 
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a partr de las cuales era posible derivar los elementos caracterIsticos de la materia 
reivindicada. 

3.3. Fundamentos con respecto cl otros elementos diferenciadores c/ayes frente a las 
enseæanzas de D2: 

El seæor recurrente afirma to siguiente: "(.,) La persona versada en el arte 
mire na las onseæanzas do D2 como un todo y so dana cuenta quo el anillo totrazol-5-
I/en la reivindicaciOn I do dicho documento presenta un valor individual de una lista 
do posibles opciones pare Ri, siendo los otros va/ores ciano, nitro, halo geno, hidroxil, 
aiquilo C1-4 o metoxi. DifIcilmente dicha persona escogerla enfocarse 
especfficamente en el anillo tetrazoi-5-iI como opuesto a las otras opciones pare RI. 
Do hecho, sOlo 3 de los 15 ejemplos experimentales divulgados en D2 tionen dicho 
anillo. Todos los demÆs corn puestos divulgados tienen grupos no heterocIclicos 
presentos, por to tanto, se observa claramente que la caracteristica de tenerun anillo 
heterocIclico especifico unido directarnente a/ anillo fonil no es una enseæanza 
general do D2 y dicha persona no estarla, por Io tanto, motivada a aplicar esta 
caractorIstica a la divulgaciOn de DI" 

. Frente al argumento que expone el Seæor recurrente es preciso seæalar que de la 
misma forma como el solicitante identifica el sustituyente de la posiciôn 4 de las N-
fenfl-benzamidas, es decir, a manera de una selecciôn general, para la quo resulta 
indiferente las caracteristicas funcionales del ciclo o la disposición de los 
heteroÆtomos, dado quo puede ser elegido entre: 

piridilo, quinolilo, indolilo, pirimidinhlo, morfonilo, piperidinilo, piperazinhlo, piridazinilo, 
pirazinilo, tiazolilo, tieniilo, tienopirimidinilo, purinilo, tiazinilo, oxazolilo, pirazolilo o 
furanilo 

Para esta Superintendencia es claro que bien podria ser de tipo tetrazol-5-iI y que no 
existen evidencia tØcnica alguna que indique la excepciOn razonable para el caso del 
anillo divulgado en el documento D2, dado que pare el mismo seæor recurrente 
resulta indiferente si se trata de un anillo con dos o mÆs heteroÆtomos, de tipo 
fusionado o monociclo, por lo que contrario al argumento del seæor solicitante, si 
existe evidencia razonable para que una persona versada en ciencias farmacØuticas 
en virtud do las enseæanzas quo en conjunto revelan los documentos Dl y D2 elija 
un anillo heterociclico, dentro de los que indiscutiblemente podrIa seleccionarse al 
tetrazol-5-il, ya que como bien ha quedado demostrado a partir do la divulgacion que 
acompana a la publicación Dl es posible incluso incorporar otro puente de 
carbamoilo pare unir et anillo heterociclo al farmacóforo de las N-fenil-benzamidas 
sin que por ello se produzca pØrdida en la actividad como inhibidores de la enzima 
histona deacetilasa. 

Y por otra parte, los ejemplos de los folios 359 y 360 correspond ientes al documento 
Dl evidencian claramente que independientemente do las caractersticas del anillo 
heterociclo, esto es, aunque so trate de piridina, quinolina o piridin-furano se 
conserva la actividad, por lo que tal y como se ha seflalado no existe evidencia 
razonable para considerar que por el intercambio entre quinolina, piridina o tetrazol 
se prod ucirÆ una mod ificación considerable en tØrminos de la inhibiciOn a la enzima 
histona deacetilasa, mÆxime si se tiene en cuenta que la memoria descriptiva de la 
solicitud no presenta los resultados tØcnicos de los ensayos realizados con 
modificaciones sobre ese punto de la estructura, como para poder afirmar ahora que 
esta diferencia tØcnica es la causa de un efecto inesperado. 

En consecuencia, el argumento del seæor solicitante carece de asidero cientifico y es 
el producto de la identificación de diferencias tØcnicas secundarias que no causan 
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efectos tØcnicos inesperados. 

3.4. Fundamentos con respecto al presunto anÆ!isis retrospectivo efectuado a la 
solicitud: 

El seæor recurrente afirma to siguiente: "( ... ) La persona versada en ci arte 
estudiaria las enseæanzas de Dl como un todo. La ausencia do un anÆlisis 
retrospectivo de la presente invenciôn tal como estÆ reivindicada, harla dificil prover 
quo dicha persona versada en ci arte escogerla (Jo que es opuesto a podria escoger) 
especIficamente mantenerel grupo R3 de Dl pero al mismo tiempo descartarla otras 
caracteristicas claramente esenciales de Dl, tales come el segundo puente 
carbamoio ye! grupo vinculante adicional. 02 no proporciona motivación alguna para 
hacer esto puesto quo ci an/I/o fonilo corresporidiente en 02 no tiene sustituciôn en la  
posiciOn adyacente a donde so une ci nitrOgeno del carbamoilo" 

El seæor recurrente afirma to siguiente: "(...) otro slemento c/ave do las 
reivindicaciones on estudio es ía necesidad do tener un anillo A que estØ 
dire ctamento unido a la posiciOn 4 del anillo de fenil del grupo benzamida. Aun quo el 
solicitante reconoce que D2 Si divuiga un anile heterocIclico espocIfico unido 

. dire ctamente al anillo do fonilo, es claramente un anÆlisis retrospectivo sugerir que Ia 
persona versada on el arte tomaria esto como una enseæanza general do D2 y 
aplicaria sciectivamente oste ran go do las onseæanzas do Dl". 

Y continua afirmando at respecto: "(..) siD2 fuera considerado en combinación 
con Dl, cualquier sugeroncia de obviedad se fundamente claramente sobre 
retrospectiva" 

El anÆhsis realizado por el seæor recurrente dejan de lado las caracteristicas tØcnicas 
de la estructura anular reivindicada, asi como de las modalidades particulares de la 
invención quo se ilustran en el capitulo descriptivo de la solicitud, toda vez que all se 
indica que el grupo inmodificable corresponde at anillo de N-fenil-benzamida, sobre 
el cual, pueden efectuarse diversas sustituciones, como es el caso de la 
incorporacion de un anillo heterociclico en el extremo izquierdo de la estructura, por 
sustituciOn en la posiciôn 4 del anillo de fenilo. Este conocimiento constituye parte de 
las caracteristicas intrmnsecas de la invención, las que deben indiscutiblemente 
tenerse en cuenta para efecto de la büsqueda de antecedentes tØcnicos, sin que por 
ello se pueda concluir quo se trata un anâlisis retrospectivo 

A partir de este hecho y ten hendo en cuenta el arte prOximo a la estructura se efectUa 
la comparación estructural y se encuentra que en la publicaciOn D2 se divulga la 
misma estructura fija de N-fenil-benzamida sustituida por un anillo heterociclo 
particular en el extremo izquierdo de la formula. 

De esta manera, una persona versada en la materia infiere razonablemente que las 
caracteristicas esenciales, es decir, los elementos qulmicos, funcionales y 
estructurales que permanecen inmodificables dentro de la fOrmula Markush 
reivindicada se encuentran anticipados por el estado del arte, razOn por la cual de 
esta situación tuvo conocimiento el seæor solicitante desde el segundo requerimiento 
tØcnico formulado por esta Superintendencia, pero el seæor solicitante fallO at 
argumentar tØcnicamente y de manera razonable que por virtud do la diferencia en 
los anillos heterociclos de la estructura de N-fenil-benzamida so producla un efecto 
tØcnico inesperado, to anterior, debido a que la solicitud siempre divulgó los 
procedimientos de sintesis para obtener estructuras do formula (I), sin contar con 
evidencias cientificas respecto de la actividad atribuida a los compuestos y derivada 
de las diferencias con respecto al arte previo, es decir, de un efecto inesperado 
derivado de dichas modificaciones estructurales y funcionales. 
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Ahora bien, basado en el hecho indiscutible de la actividad atribuida a series de 
compuestos que conservan la estructura de la N-fenil-benzamida se efectuO la 
büsqueda de las estructuras farmacofôricas de los inhibidores de histona 
deacetilasa, teniendo en cuenta la divulgaciOn aportada y el problema tØcnico 
objetivo planteado, encontrando que desde la dØcada del 90 se conoce de la 
actividad atribuida a las N-fenil-benzamidas sustituidas en el extremo izquierdo y que 
ademÆs se hablan identificado g’rupos fijos como es el caso de las sustituciones en 
orto y para sobre uno de los anillos de fenilo, en especial sobre el que se enlaza 
directamente al Ætomo de nitrOgeno del puente carbamoilo y que ademÆs, esta serie 
era inhibidora de la enzima deacetilasa. 

Y en atención a esta situación se agotô la etapa de bUsqueda del estado del arte 
próximo, asI como de identificaciôn de las diferencias tØcnicas relevantes, 
expresadas en tØrminos de caracteristicas funcionales y quImicas de los 
sustituyentes sin que por ello se hubiera incurrido en un examen retrospectivo de la 
obviedad de la invención. 

Cuando se procediO a analizar el efecto tØcnico derivado de la diferencia se encontró 
que respecto de D2 se reportaba una actividad diferente para los derivados de N-
fenilbenzamida sustituidos por tetrazol-5-il, sin embargo, para derivados de N-fenil-
benzamidas sustituidos por carbamoilheterocicIos se reportaba actividad inhibidora 
de la enzima histona deacetilasa y el problema tØcnico planteado se derivaba de la 
necesidad de diseæar una alternativa terapØutica adicional para la inhibición de la  
enzima, asi, una persona versada en ciencias farmacØuticas se encontraba en 
capacidad de reconocer el problema tØcnico planteado y ademÆs de resolverlo de la 
manera indicada toda vez que ya se conocla que aUn con sustituciones de tipo 
carbamoil-heterociclos el grupo anular de las N-fenil-benzamidas conservaban la 
actividad como inhibidores de la enzima histona deacetilasa. 

AdemAs, el seæor solicitante no argumenta ningUn efecto tØcnico derivado de la 
diferencia de incorporar o excluir un grupo adicional carbamoilo entre la estructura 
heterociclica y la estructura anular de las N-fenil-benzamidas, por lo que no existe 
una relación de causalidad que permita inferir razonablemente a una persona 

� medianamente versada en la materia la existencia de un efecto inesperado derivado 
de dicha diferencia. 

Asi, la conclusion inexorable serÆ que la alternativa terapØutica que presenta el 
seæor solicitante se deriva tanto en sus elementos estructurales como en su efecto 
tØcnico a partir de las enseæanzas que en conjunto revelan los antecedentes Dl y 
D2, sin que por ello se pueda concluir como lo ha planteado el seæor recurrente que 
el examen ha sido errado debido a la tendencia retrospectiva impresa por el 
examinador, toda vez que la conclusion sobre la falta de altura inventiva se infiere 
razonablemente a partir de pruebas objetivas trasladadas en su momento al seæor 
solicitante y no fueron produoto de consideraciones subjetivas o condicionadas como 
lo ha querido plantear el seæor recurrente. 

3.5. Fundamentos con respcto a las caracteristicas esenciales de la estructura 
reivindicada: 

El seæor recurrente afirma lo siguiente: "(...) el solicitante considera que las 
roivindicaciones do la presente invonciOn especifican claramente quo el anillo A es 
una caracteristica esencial y debe ser unido dire ctamento al anillo fenil en Ia 
estructura central, en consecuencia, no permiten los sustituyentes del aiquilo en lugar 
del anillo A y esto contrasta con la divulgaciOn do 02, ci cuel enseæa quo el aiquilo C1 



431 

CS Ufl valor alternativo do R1, i.e., en lugar de un anillo de tetrazol-541". I 

Al respecto es preciso seæalar que tal y como se presentó el pliego reivindicatorlo 
durante el trÆmite administrativo la definición para el radical A constituye una 
generalidad de un grupo heterociclo, dado que puede ser elegido entre anillos 
fusionados como quinolilo, indoHlo, tienopirimidinilo, tienopiridinilo o purinilo, o a partir 
de radicales monocIclicos como pirimidinilo, morlolina, piperidinilo, piperazinhlo, 
piridazinhlo, pirazinilo, tiazolilo, tienilo, tienopirimidinilo, tienopiridinilo, purinhlo, 
tiazinilo, oxazolilo, pirazolflo o furanilo. Y aun cuando fuera considerado un elemento 
esencial, las enseæanzas de la publicación Dl claramente indican que es posible 
incluir un anfilo de quinolina o piridinilo junto a un puente carbamohlo como 
sustituyentes de la posición 4 de las series N-fenfl-benzamidas con actividad 
inhibidora de la histona deacetilasa. 

Y por otra parte, no por el hecho de que en el documento Dl se presente el grupo 
tetrazol-5-iI como una de las opciones para el radical R1 que sustituye el anillo de 
fenilo sobre la estructura de las N-fenil-benzamidas, deja de ser una divulgacion 
relevante para efecto de la evaluachón do la obviedad de los elementos estructurales 
de los compuestos reivindicados, toda vez que sus ensenanzas se valoran de 
manera conjunta con las reveladas por la publicación D2 y es en atención a este 
hecho que las diferencias halladas en un documento se superan los divulgadas por 
el otto y a travØs de las respuestas presentadas por el solicitante nunca logro 
demostrar tØcnicamente quo dichas diferencias eran responsables de un efecto 
tØcnico inesperado o el medho mediante el cual se superaba un prejuicho tØcnhco, 
razOn por la cual, la conclusion para esta Superintendencia continua siendo la falta 
de altura inventiva de la materia reivindicada. 

3.6. Furidamentos con respecto a Ia relevancia do las enseæanzas divulgadas por 
02: 

El seæor recurrente afirma lo siguiente: "( ... ) es importante enfatizar quo la 
persona versada en el arte necesitarla igualmente liacer mUltiples selecciones 
adicionales do los grupos de variables do la divulgación genØrica do 02 con el fin de 
lie gar a los compuestos do Ia presente invenciOn. Por ejemplo, R2, R3 y R6 tendrIan 
que ser hidrOgeno" 

Con respecto al argumento del seæor recurrente es preciso seæalar que para el caso 
de la estructura Markush reMndhcada que presenta los grupos (R4), R3, A, (R1)m y 
(R2 

)n tamblØn existe una serie considerable de posibilidades, por lo que para obtener 
una especie quimica en particular se requiere hacer un ejercicho de selección, tal y 
como debe Ilevarse a cabo con las enseæanzas del documento D2. 

Ahora bhen, si comparamos la complejidad de las connotaciones seæaladas para 
cada radical en la estructura Markush reivhndicada frente a las connotaciones 
divulgadas por D2 es posible concluir con un alto grado de certeza que la materia 
revelada en el antecedente constituye una divulgaciOn especIfica con respecto a la 
generalidad quo presenta la clâusula 1 del pliego reivindicatorio y en este orden de 
ideas, la divulgación especIfica de D2 constituye una anticipaciOn estructural 
relevante para la estructura anular reclamada, aun cuando esto signifique que se 
debe efectuar un ejercicio do selección que para el caso de los radicales R2, R3 y R6 
implica pasar a set hidrOgeno, a fin do obtener dos anillos de benceno con 
sustituciones especificas y exclusivas para R1, R4 y R5 y un grupo amino no 
sustituido. 

En esencia lo que esta Superintendencia quiere significar es que no pot el hecho de 
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que se deba seleccionar una serie de connotaciones para el caso especIfico de 
algunos radicales, la divulgaciO’n de 02 deja de ser relevante, toda vez que la 
prÆctica Markush para la definiciôn de un estructura quimica es un conocimiento 
convencionalmente aceptado en el lenguaje de patentes, tanto para efectos de la 
reivinthcaciOn de materia como para la caracterizaciOn del estado del arte. 

Y no porque sea necesarlo realizar los correspond ientes reemplazos sobre la 
estructura anular que agrupa un concepto inventivo Øste deja de ser acreedor a un 
posible derecho de exclusividad sobre la materia aill confinada, obviamente 
partiendo del presupuesto de que dicho concepto inveritivo y unificador cumple con 
los requisitos de patentabilidad. Pero al parecer el seæor recurrente no se encuentra 
de acuerdo con la utilizaciOn de la prÆctica Markush para efectos de la divulgaciOn 
del estado del arte, situación que resulta a todas luces contradictoria con la forma 
como ha reivindicado su solicitud. 

Asi las cosas, la persona versada en la materia habrIa podido reconocer las 
caracterIsticas estructuraes, furicionales y quimicas de los compuestos reivindicados 
a partir de la divulgacion que presenta el documento 02 y ademâs habria resuelto el  
problema tØcnico de presentar una alternativa terapØutica para la inhibiciOn de la 
enzima histona deacetilasa a partir de las enseæanzas que en conjunto revelan el 
antecedente en comento y la pubIicaciôn Dl, por lo que la conclusion evidente es la 
ausencia de altura inventiva alrededor de la materia reivindicada. 

3.7. Fundamentos con respectp a las enseæanzas que en con junto revelan Dl y D2: 

El seæor recurrente afirma lo siguiente: "( ... ) Para lograrla presente invenciOn 
partiendo de DI y 02, Ia persona versada en a/ arte necesitarIa hacer mUltiples 
cambios: 

1. Proveer un enlace directo entre el anillo A y la posiciOn 4 del anillo de fenio del 
grupo benzamida de los presentes compuestos y, en consecuencia, partir de la 
enseæanza esencial de Dl de tener un segundo puente carbarnoio y una fracción de 
enlace adicional. 

2. Agregar un grupo R3 a la posición adyacente a donde se une el nitrOgeno del 
grupo carbamoilo, a pesar de que 02 no tiene ninguna sustituciOn en esta posición. 

3. Enfocarse en el anillo de tetrazol-5-il de una lista de varias posibles opciones para 
RI en 02, a pesar de que no hay una enseæanza general de este rasgo. 

4. Reemplazar el tretrazol-5-il con un anillo diferente que estØ incluido dentro de ía 
definiciOn del anillo A en las presentes reivindicaciones. 

5. Hacer una serie de otras selecciones a partir de los grupos de variables de la 
divulgaciOn genØrica de 02. 

Dado /0 anterior, ninguna de las referencias citadas motivaria a Ia persona versada en 
el arte a hacertodas las modificaciones requeridas mencionadas anteriormente. Mn 
si de alguna manera dicha persona fuera a hacer los cambios estructurales 
requeridos, el solicitante considera adems que no habrIa sido obvio esperar que los 
compuestos fueran Utiles como inhibidores de HDAC". 

De acuerdo con el planteamiento del seæor recurrente el anÆlisis de altura inventiva 
efectuado por esta Superintendencia a partir de las enseæanzas de los documentos 
Dl y D2 se concibiO analizando de manera separada e independiente las 
enseæanzas divulgadas en cada una de las publicaciones. No obstante, en repetidas 
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oportunidades se ha indicado que si bien existen diferencias claras e irrefutables 
entre la materia reivindicada y las enseæanzas que revelan las publicaciones, dichas 
diferencias aparecen subsanadas en Ia medida que se analiza la complementariedad 
de las publicaciones. 

Lo anterior, porque si en efecto a partir de la divulgación de Dl la persona versada 
en Ia materia tendria que proveer un enlace directo entre el anillo A y la posiciOn 4 
del anillo de fenilo del grupo benzamida y abstraer el segundo puente carbamoilo. Si 
analiza las enseæanzas de Dl en conjunto con D2 claramente encontrarla que en D2 
se presentan derivados de N-fenhl-benzamida que presentan sustituyentes 
heterociclos tipo tetrazol-5-iI sobre el anillo de fenilo del extremo derecho sin que 
medie entre ellos un grupo carbamoilo adicional, por 10 que la conclusiOn evidente 
seria Ia posibilidad de prescindir de dicho grupo. 

Con respecto al argumento die tener que agregar un grupo R3 a la posiciOn 
adyacente a donde se une el nitrógeno del grupo carbamoilo, a pesar de que D2 no 
tiene ninguna sustituciôn en esta posicion, dicha situaciOn se superaria al analizar 
las caracteristicas de los compuestos revelados en Dl, a los que se ha atribuido 
actividad como inhibidores de histona deacetilasa y para los que la incorporación de 
un grupo amino dentro del anillo de fenilo del extremo derecho constituye una 
constante. 

Frente al enfoque sobre el anillo de tetrazol-5-il a partir de una lista de varias 
posibles opciones para Ri en D2, dicha situaciOn se confirma en la medida que se 
estudian las sustituciones sobre el anillo de fenilo del extremo izquierdo en los 
compuestos revelados por Dl que presentan sustituciones heterociclicas de la 
misma naturaleza que los compuestos reivindicados, es decir, con radicales como 
piridilo y quinolilo, entre otros. 

Y en lo que respecta al reemplazo de tretrazol-5-il con un anillo diferente que estØ 
incluido dentro de la definiciOn del anillo A en las presentes reivindicaciones, como 
se indicO en el aparte anterior, esta situaciOn se supera en la medida que se analice 
en conjunto con las especies quimicas divulgadas en el antecedente Dl. 

En 10 que tiene que ver con las selecciones a partir de los grupos de variables de la 
divulgacion genØrica de D2, dicha situaciôn se supera en la medida que Se analice 
los ejemplos de Dl en los que los radicales que se encuentran justo en las 
posiciones 3, 4, 5 y 6 del anillo de fenilo en el extremo derecho de la molØcula toman 
las connotaciones que se indican para los compuestos reivindicados, las que en 
algunos casos corresponden a un Ætomo de hidrOgeno. 

En consecuencia, en virtud de las enseæanzas divulgadas en las referencias citadas, 
una persona versada en ciencias farmacØuticas se motivarla a efectuar los 
reemplazos requeridos para obtener una estructura como la reivindicada, razOn por 
la cual, esta Superintendencia continUa sosteniendo que la materia reivindicada 
carece de altura inventiva, toda vez que la actividad farmacolOgica de las sustancias 
fue divulgada en un estudio especifico publicado en el antecedente Dl. 

3.8. Fundamentos con respeçto  a ía obLeciOn de unidad de invenciOn con repecto a 
los procesos de sIntesis: 

El seæor recurrente afirma lo siguiente: "( ... ) desde el punto de vista de/ 
solicitanto ci concepta comUn que vincula los procesos alternativos, i.e., los 
compuestos de la fOrmula (I), es de hecho novedoso e invontivo y en consecuencia, 
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clichos procesos a/tern ativos de Ia reivindicaciOn 11, los cuales estÆn din gidos todos a 
la preparaciOn de compuestos de fOrmula (I), abarcan una Onica invenciOn y no 
carecen de unidad". 

Dado que se ha demostrado tØcnicamente que a partir de las enseæanzas reveladas 
en el estado de Ia tŁcnica, en particular los documentos Dl y D2 era posible derivar 
las caracteristicas del concepto unificador de la fOrmula (I), es claro que los tres 
procesos para la obtenciOn de los compuestos, diferenciados por los reactivos que 
participan en la transformaciOn quimica, no conforman un ünico concepto comUn e 
inventivo, por lo que se reitera que en el caso de la clÆusula 11 del pliego 
reivindicatorio de los folios 344 a 356 continUan existiendo tantas invenciones como 
metodologias de sintesis o vias de transformaciOn para la obtención de compuestos 
de la fOrmula (I). Y en atención a este hecho se reitera que la materia reivindicada en 
la clÆusula 11 incumple las disposiciones normativas del articulo 25 de la Decision 
486. 

3.9. Fundamentos con resoecto a las conclusiones del examen tOcnico: 

. 
El seæor recurrente afirma lo siguiente: "( ... ) el seæor Exarninador ha basado 
su objeciOn en dos prernisas no vØlicias. En principio, como debe ser de su 
conocimiento, el nivel invontivo se puede ver afectado bien sea por la derivaciOn 
evidente de Ia materia roclarnada a partir del arte previo y10 de acuerdo a la 
proxirnidad del campo tØcnico y la soluciOn al problerna tØcnico objetivo planteado. 
Situaciones que no se comprueban cabalmente en este caso, siendo totalmente 
transparente que: i) no existe derivaciOn evidente a partir de las referencias citadas y 
ii) que la proxirnidad de la referenda 02 con el campo tØcnico especifico relacionado 
con el problerna tºcnico tarn poco existe" 

Como se indicO en apartes anteriores, existe evidencia tØcnica que demuestra la 
derivaciOn evidente de los elementos caracteristicos de los compuestos reclamados 
a partir del estado del arte que se presenta en los documentos Dl y D2, y para 
ilustrar esta situaciOn, durante el tràmite administrativo se trasladaron dos 
requerimientos tØcnicos en los que se incluyO un anÆlisis tØcnico comparativo para 
visualizar la cercania de las enseæanzas consignadas en los antecedentes frente a la 
materia reivindicada, por lo que la primera premisa se encuentra superada, aÆn 

S 
cuando el seæor recurrente argumente que la materia revelada en ellos no constituye 
arte previo cercano. 

Ahora bien, el problema tØcnico planteado se deriva de la necesidad de disenar 
alternativas terapØuticas para la inhibición de la enzima histona deacetilasa, sin que 
para tal efecto la solicitud se acompaæara de Ia divulgaciOn de las pruebas de 
actividad. Aün  as!, esta Superintendencia orientO la bisqueda de antecedentes 
encaminada a reconocer los grupos farmacofOricos que habian sido utilizados para 
inhibir la actividad de la enzima mencionada, encontrando que las enseæanzas de la 
publicaciOn Dl seæalaban la actividad inhibidora de la enzima para los nücleos de N-
fenil-benzamida que inclulan !sustituciones heterociclicas vinculadas a la estructura 
anular por medio de un puente carbamoilo. Y esta situaciOn sumada al hecho de que 
la publicaciOn D2 subsanaba las diferencias estructurales con respecto a los 
elementos esenciales divulgados en Dl permitió inferir razonablemente que a partir 
de las enseæanzas que en coinjunto revelaron los documentos Dl y D2 una persona 
versada en ciencias farmacØuticas se encontraba en capacidad de derivar Ia 
estructura de los compuestos reivindicados y ademÆs se encontraba en capacidad 
de reconocer el problema tØcnico y de resolverlo tal y como lo planteó el seæor 
solicitante. 

En consecuencia, al agotar dos de las premisas fundamentales para la valoración de 



S 

435 

nivel inventivo esta Superintendencia concluyô razonablemente que la materia 
reivindicada no cumplia con el requisito seæalado por el artIculo 18 de la Decsiôn 
486, por 10 que decidiO en contra de las pretensiones del seæor solicitante. 

Y al efectuar un estutho detallado de las razones que dieron lugar al fallo de 
negaciOn, reitera que a partir de las enseæanzas de los documentos Dl y D2 era 
posible derivar los elementos tØcnicos de los compuestos reivindicados. 

Materia Reivindicada AntecedenteDi  Antecedente D2 

(R)m 
Grupo fmacorico El documento Dl revela las siguientes especies El documento D2 presenta la estructura Marush 

(R4)p1 

quimicas: 

/ R4 
NH 

R3 

NLk,J 
HN 

NOI-?_N NH, I 

0 R6 

R 13 

0 
R51 

es piridNo, quinolilo, indotilo, pirimidinilo, 
lmofolinilo, piperidinilo, piperazinilo, Ri es tetrazol-5-il 
piridazinUo, pirazinilo, tiazolilo, lienilo, R3, R4 y R5 son H 
tienopirimidinilo, tienopiridinito, purinilo, o R6 es H 
tiazinilo, oxazotflo, pirazolflo o furaniloH

 

Es decir, dentro de las modatidades 
H"b 

N-0 
N Es decir, al reemplazar Ri por la connotación 

particulares de la invenci6n se encuentran seæalada se obtienen compuestos con las 
las especies qifimicas: sguientes caracteristicas quimicas y funcionales: 

(%)nActividad inhibidora de histona deacetilasa 

-P/ 
N 

NH

--C 

R, 
R3 

Cuando A es quinolinhlo N�N 

R5 

N/NH

 

(R )P 

R 
Cuarido A es phrhmidinilo 

Actividad inhibidora de histona 
deacetilasa 
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Teniendo en cuenta lo anterior y debido a que los argumentos presentados en el 
Recurso de ReposiciOn no des’virtüan lo que dicta la  ResoluciOn NO 33743 de 
03/07/2009 donde se niega el otorgamiento de la Patente de InvenciOn, se 
recomienda ratificar dicha Resolución donde se niega el Privilegio solicitado para las 
reivindicaciones I a 12 (folios: 344 a 356). 

Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

Bogota, D.C., 

CONCERTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO EXAMINADOR JURDICO 
NCimero: 254 Códlgo: 202044 Código: 


