Superintehdencia de
Industria y Comercio
REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolucion N° 51322

Ref. Expediente N° NC2021/0007237

Por la cual se otorga una Patente de Invencion
LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del
articulo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 1 de junio de 2021 con el No.
NC2021/0007237, por HEIDELBERG PHARMA RESEARCH GMBH, entr¢ a fase nacional
la solicitud de patente de invencion titulada “SINTESIS DEL (S)-6-HIDROXITRIPTOFANO
Y DERIVADOS DEL MISMO”, que corresponde a la solicitud internacional
PCT/EP2019/084544 del 11 de diciembre de 2019.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 930 el 21 de
junio de 2021, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio No. 9195 de 21 de mayo de 2024, se
requirio al 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.

Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el No. NC2021/0007237 de 26 de
septiembre de 2024 respondié oportunamente al requerimiento formulado. Adicionalmente,
bajo el No. NC2024/0013052 de 26 de septiembre de 2024 presentd las reivindicaciones 1
a 9, asi como un capitulo descriptivo modificado. Finalmente, mediante escrito radicado
bajo el No. NC2025/0003895 de 26 de marzo de 2025, el solicitante presento las
reivindicaciones 1 a 9 que reemplazan las originalmente presentadas. Se acepta este
ultimo capitulo reivindicatorio presentado, asi como la modificacion al capitulo descriptivo,
comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el articulo 34 de la Decision
486.

Que en el presente caso, las reivindicaciones 1 a 9 incluidas en el radicado bajo el No.
NC2025/0003895 de 26 de marzo de 2025 superan las objeciones de Art. 30 D. 486,
relacionadas con falta de claridad y sustento, que fueron trasladas en el Oficio No. 9195 de
21 de mayo de 2024, puesto que, en el memorial reivindicatorio, el compuesto precursor
de aminoacidos olefinicos se ha limitado a dos tipos de compuestos concretos, y el
catalizador quiral se ha restringido a seis catalizadores especificos, estableciendo asi de
manera precisa los reactantes minimos requeridos.

Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por la Comision
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 aplicacién industrial.”
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Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 9 incluidas en el radicado bajo el No.
NC2025/0003895 de 26 de marzo de 2025, cumplen los requisitos indicados anteriormente,
toda vez que se refieren a un procedimiento para la sintesis de (S)-6-acetiloxi-N-terc-
butoxicarbonil-triptéfano y (S)-6-hidroxitriptéfano, que difiere del estado de la técnica mas
cercano, W02016134145, en que se divulga un proceso que incluye una etapa de
hidrogenacién enantioselectiva de un compuesto precursor aminoacido olefinico, utilizando
un catalizador quiral seleccionado entre HDP 30.2758, (R,R)-Et-DUPHOS (BFy), (R,R)-
DuPhos-ferroceno (BF,), (R,R)-DuPhosferroceno-Et,(BFy), (R,R)-DuPhos-alquilo(CF3;SO3’)
y (R,R)-fenil-DuPhos-alquilo (BFy4). El precursor olefinico de selecciona de los compuesto |
y ll, donde, R? se selecciona entre hidrégeno, alquilo, alquenilo, arilalquilo, R? se selecciona
entre los grupos N-protectores Boc, Cbz y R® se selecciona entre los grupos N-protectores
Boc y Cbz.

OR, CO,Bn

— —

NHR, NHBoc

N
SARSE e
Cbz

Adicionalmente, estas diferencias no se encuentran sugeridas en el estado de la técnicay,
como consecuencia de ello, se evidencia que el proceso propuesto permite una sintesis
sencilla y eficiente. En particular, el uso de una hidrogenacion enantioselectiva de
precursores aminoacido olefinicos con catalizadores quirales especificos contribuye a una
mayor pureza enantiomérica del producto final. Sumado a lo anterior, la materia
reivindicada, es susceptible de aplicacion industrial.

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 9 cumplen los requisitos de novedad, nivel
inventivo y aplicacion industrial establecidos en la normatividad citada en precedencia y esta
Oficina encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada

De acuerdo con la modificacion presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo el
No. NC2024/0013052 de 26 de septiembre de 2024, y teniendo en cuenta el objeto
concedido, se modifica el titulo de la invencion el cual quedara de la siguiente manera:
“SINTESIS DE  (S)-6-HIDROXITRIPTOFANO Y  (S)-6-ACETILOXI-N-TERC-
BUTOXICARBONIL TRIPTOFANO MEDIANTE HIDROGENACION ENANTIOSELECTIVA
DE PRECURSORES AMINOACIDO OLEFINICOS EMPLEANDO CATALIZADORES
QUIRALES".

Finalmente, esta Oficina debe considerar, que dentro de la solicitud se evidencia que en el
petitorio inicial de la misma se indicé como inventores de la misma a las siguientes
personas: SIMON, Werner; WERNER-SIMON Susanne; y Christoph MULLER, sin
embargo, se evidencia que por medio de su apoderado el solicitante eliminé al inventor
SIMON, Werner, empero, no se evidencia la existencia de una solicitud o manifestacion
expresa por parte de este ultimo de omitir su nombre en la solicitud y eventual patente. Al
respecto, conviene poner de presente que de conformidad con el articulo 24 de la Decision
486 de la Comunidad Andina, es un derecho del inventor el de ser mencionado en la patente
0 en su caso oponerse a dicha mencion.

En efecto, debe tenerse en consideracion de la oposicidon del inventor a ser mencionado,
debe ser expresa y no debe existir inequivoco alguno sobre tal decisidbn o determinacion
personal de aquel. Por lo tanto, esta oficina al proceder a la verificacién de la documentacion
obrante en la actuacion y advirtiendo que no existe la manifestacién expresa del inventor
SIMON, Werner para ser removido del expediente y en aras de garantizar el derecho de
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aguel, asi como, la transparencia, uniformidad y claridad de la informacion que reposa en
el registro publico de la propiedad industrial administrado por parte de esta
Superintendencia, se procedera a la correccion de forma oficiosa de la solicitud y en
consecuencia incluirh nuevamente al inventor en cuestion, para lo cual, se realizaran las
anotaciones correspondientes en los datos bibliogréaficos de la solicitud de la referencia, con

el fin de que guarde consonancia la misma, con la parte resolutiva del presente acto
administrativo.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Superintendente de Industria y
Comercio,

RESUELVE

ARTICULO 1: Otorgar patente de invencion a la solicitud que entr6 en fase nacional en virtud
del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), para la creacion titulada:

“SINTESIS DE (S)-6-HIDROXITRIPTOFANO Y (S)-6-ACETILOXI-N-TERC-
BUTOXICARBONIL TRIPTOFANO MEDIANTE HIDROGENACION
ENANTIOSELECTIVA DE PRECURSORES AMINOACIDO OLEFINICOS
EMPLEANDO CATALIZADORES QUIRALES”
Clasificacién IPC: CO7D 209/20

Reivindicaciones: 1 a 9 incluidas en el radicado bajo el No. NC2025/0003895 de 26 de
marzo de 2025, de acuerdo con el Anexo No. 1.

Titular: HEIDELBERG PHARMA RESEARCH GMBH.

Direccion: GREGOR-MENDEL-STRARE 22 68526 LADENBURG, 68526, ALEMANIA.
Inventores: Werner SIMON, Susanne WERNER SIMON, Christoph MULLER.

Prioridad No. 11/12/2018, EP, 18211747.3.

Solicitud internacional No.: PCT/EP2019/084544 Fecha: 11 de diciembre de 2019.
Vigente desde: 11 de diciembre de 2019 Hasta: 11 de diciembre de 2039.
ARTICULO 2: El titular tendréa los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisién
486 de la Comisién de la Comunidad Andina y en las demas disposiciones legales vigentes
sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se debera

cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el articulo 80 de la referida
norma comunitaria.

ARTICULO 3: Notificar el contenido de la presente resolucion a HEIDELBERG PHARMA
RESEARCH GMBH advirtiendo que contra ella procede el recurso de reposicion, ante la
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Superintendente de Industria y Comercio, el cual podra ser interpuesto en el momento de la
notificacion o dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C., el 30 de julio de 2025

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO,

Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINNE

RUSINQUE URREGO
Fecha: 2025.07.30
@ 12:03:14 COT
; . Razén: Validez juridica.

Ubicacién: Bogota,
Colombia.
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ANEXO No. 1

REIVINDICACIONES CONCEDIDAS

1. Procedimiento para la sintesis del (S)-6-acetiloxi-N-terc-butoxicarbonil-triptéfano
(HDP 30.2550) o del (S)-6-hidroxitriptofano, comprendiendo dicho procedimiento una
etapa de hidrogenacion enantioselectiva de un compuesto precursor aminoacido olefinico,
donde dicha etapa de hidrogenacion enantioselectiva es catalizada por un catalizador
quiral, donde dicho catalizador quiral es un compuesto seleccionado entre el grupo que
consiste en HDP 30.2758, (R,R)-Et-DUPHOS (BF4), (R,R)-DuPhos-ferroceno (BF,),
(R,R)-DuPhos-ferroceno-Et, (BF4), (R,R)-DuPhos-alquilo (CF3SOs3) vy (R,R)-fenil-

DuPhos-alquilo (BFy)
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(R,R)-DuPhos-ferroceno-Et, (BF;.) (R,R)-DuPhos-alquilo (CF3S03),

y en el que dicho precursor aminoacido olefinico es un compuesto deshidroaminoacido

seleccionado del grupo que consiste en los compuestos | y IlI:

Pagina 5 de 8
Sefior ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes Nuestro aporte es fundamenta
canales: Teléfono en Bogotd: 601 592 04 00 - Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 - al usar menos papel contribui-
Direccién: carrera 13 #27-00 piso 3, Bogotd D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00 - mos con el medio ambiente

www.sic.gov.co - e-mail: contactenos@sic.gov.co R



Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolucion N° 51322

Ref. Expediente N° NC2021/0007237

o}
OR,
CO,Bn
—
NHR, -
A\ NHBoc
o NR, A\
BnO N
Cbz

en los que

R! se selecciona entre: H, alquilo, alquenilo, arilalquilo opcionalmente sustituido,
R? se selecciona entre: los grupos N-protectores Boc, Cbz,

RS se selecciona entre: los grupos N-protectores Boc, Chz.

2. El procedimiento de acuerdo con la reivindicacién 1, en el que dicho precursor
aminoacido olefinico es el compuesto HDP 30.2824
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HDP 30.2824

3. El procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 4, en el que dicho catalizador
quiral es el compuesto HDP 30.2758 o (R,R)-Et-DUPHOS (BF,)

4, El procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-3, en el que
la sintesis de dicho precursor amino&cido olefinico comprende el compuesto HDP 30.2822

S

N
H
o
HDP 30.2822.

5. El procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 4, en el que la sintesis de dicho
precursor aminoacido olefinico comprende el compuesto B
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Compuesto B

6. El procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en el que
la etapa de hidrogenacion enantioselectiva

e 0
ity — Wy

HDP 30.2824 HDP 30.2826

es catalizada por un catalizador quiral seleccionado del grupo que consiste en el
compuesto HDP 30.2758, (R,R)-Et-DUPHOS (BF,), (R.R)-DuPhos-ferroceno (BFy),
(R,R)-DuPhos-ferroceno-Et, (BF4), (R,R)-DuPhos-alquilo (CF3SOs3) y (R,R)-fenil-
DuPhos-alquilo (BFy).

7. El procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 6, en el que la etapa de
hidrogenacion enantioselectiva

O o
(P/CE\C?QJ(O/A HDP 30.2758 @ngu/(O%
0 ON)/\O A@ ° O%o@

HDP 30.2824 HDP 30.2826

es catalizada por un catalizador quiral tetrafluoroborato de ciclooctadieno-1,5 [(R,R)-
DIPAMP] rodio (HDP 30.2758).

8. El procedimiento para la sintesis del (S)-6-acetiloxi-N-terc-butoxicarbonil-triptofano
(HDP 30.2550) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-7, en el que dicho
procedimiento comprende las siguientes etapas:
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9. El procedimiento para la sintesis del (S)-6-hidroxitriptéfano de acuerdo con

cualquiera de las reivindicaciones 1-7, en el que dicho procedimiento comprende las
siguientes etapas:

CHO CHO
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(S)-6-hidroxi-triptéfano
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