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PATENTE DE INVENCION QUIMICA FARMACEUTICA

Fundamento Normativo: Articulos 37 d) y e) y 43 bis de la Ley 19.039.

Solicitud de Patente 202002637

“USO DE UN COMPUESTO COMPLEJADO CON UN METAL PARA EL TRATAMIENTO DEL
CANCER.”

Solicitante: ENDOCYTE, INC.

INAPI Rechaza
Nuevo Pliego de Reivindicaciones
TDPI Confirma Parcial
No se considera invencion
Método de Tratamiento
Falta de Requisitos de Segundo Uso

Falta de reproducibilidad

Con fecha 13 de octubre del 2020, ENDOCYTE, INC. presenté un requerimiento
de patentes de: “Uso de un compuesto complejado con un metal para el tratamiento
del cancer”, invocando las prioridades US 62/670.442 y US 62/659.016 del afo
2018.

Particularmente, segun la memoria, la solicitud pertenece a los conjugados de
suministro de farmaco para terapia dirigida. Esta invencidon se refiere a métodos de
tratamiento de canceres que expresan PSMA (antigeno de membrana especifico de
prostata) con un compuesto de la formula 1.

Por sentencia del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, notificada con
fecha 12 de febrero de 2024, se neg6 lugar a la solicitud considerando lo dispuesto
en el articulo 37 literales d) y e) de la Ley 19.039, por exclusién de patentabilidad al
considerar que la solicitud comprendia indicaciones de métodos de tratamiento y que
en su calidad de segundo uso carecia de evidencia experimental. Del mismo modo, el
resolutor manifest6 que la solicitud adolecia de falta de la suficiencia técnica
establecida en el articulo 43 bis de la Ley del ramo, toda vez que las divulgaciones
entregadas en la memoria descriptiva eran de caracter especulativo, basadas en
expectativas de éxito y no contaban con ningun tipo de resultado experimental.
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La solicitante interpuso un recurso de apelacién basado en que su solicitud
tenia el mérito para ser considerada una invencion y en segunda instancia acompané
un nuevo pliego de reivindicaciones.

Luego de la vista de la causa el Tribunal a solicitud del recurrente, estimé
necesario oir la opinién de un perito, designandose a doina Vanessa Ziebrecht Rabaglio,
Quimica Farmacéutica.

La experta emitié su informe el 02 de junio del afio 2025. En primer término
sefiala que la invencion estaba referida a métodos de tratamiento de canceres que
expresan PSMA con un compuesto de la formula 1, y su problema técnico era
proporcionar el uso de un compuesto de la férmula 1 complejado con Lutetio-177 para
tratar un cancer en un paciente que necesita dicho tratamiento.

Luego, la Sra. Ziebrecht manifesté que como resultado del nuevo pliego de
reivindicaciones la solicitud ya no se referia a materias excluidas de patentabilidad
conforme al articulo 37, letras d) de la Ley del ramo.

Por otro lado, la perita sefialé que no obstante los cambios introducidos a este
nuevo pliego, la solicitud no seria reproducible y no podria considerarse invencion
dado que carecia de evidencia experimental (en la memoria descriptiva) que acreditara
el nuevo uso. La experta afirmé que el Unico ejemplo (denominado ejemplo 1)
describiria brevemente un protocolo para un estudio clinico, sin embargo, no detallaba
sus resultados y era meramente especulativo, dado que se llevé a la practica en una
fecha posterior a la presentacion de la solicitud.

Por resolucion de fecha 10 de diciembre del ano 2025, el TDPI resolvid
confirmar parcialmente la sentencia considerando que la solicitud, de acuerdo con el
nuevo pliego presentado en segunda instancia, no lograba superar las objeciones por
37 letra e) y 43 bis de la Ley 19.039, reiterando que un experto en la materia no
podria reproducir el invento ni llegar a los resultados indicados a través de los
antecedentes expuestos en la memoria descriptiva, procediendo al rechazo.

En contra de esta resolucién, no se interpuso recurso alguno.
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