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01" Rspuesta a oficio No. 0656 de 23 de enero de 2009 

JUAN PABLO CA ENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 

del C.S.J., obran o como apoderado de la sociedad ASTRAZENECA UK LIMITED, 

segün lo acredita el documerito de poder presentado ante esa DivisiOn, me permito 

dar respuesta a I s observaciones de carâcter tØcnico y jurIdico, relacionadas con la 

patentabilidad, pa ra Ia concesiOn de la patente de acuerdo con la DecisiOn 486 

segUn el conceptc tØcnico No. 06 notificado por fijaciOn en lista de fecha 23 de enero 

de 2009. 

En primer lugar,con el fin de subsanar la observaciOn del seæor Examinador 

relacionada con I claridad, se presenta un nuevo capitulo reivindicatorio de 1-8 

reivindicaciones e 

que los radicales 

la descripciOn. 

el cual se modificO la reivindicaciOri 1. Dicha modificaciOn aclara 

RB, R4, R5, R6 y R7 pueden ser sustituidos, tal como se indica en 

De otra parte, el seæor Examinador seæala que la difrencia entre (a patente EP 

1024139 (Dl) y Ia presente solicitud es el catalizador de transferencia de fase utilizado, 

y agrega que dicha diferencia no parece conceder un efecto tØcnico inesperado o una 

ventaja en compE ración con el proceso de Dl porque no parece presentar un mejor 

rendimiento. En e te aspecto, se desea Ilamar la atenciôn del seæor Examinador hacia 

los ejemplos 1 y incluidos en la descripciOn de la presente solicitud. Dichos ejemplos 

muestran que el uso de un catalizador de fosfonio en la reacciOn de la presente 

invenciôn produc igual a mejor rendimiento que el uso de un catalizador de amonlo, 

aUn cuando se u a una cantidad significativamente menor de catalizador. Por un lado, 
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DI se utilizaron 18.0 mmol de catalizador en una reacciOn con 3.60 

quivaIente molar de 5 -, obteniendo un rendimiento de 81%. Este 

bajô a 70% en el ejemplo 8 cuando la cantidad de catalizador tue 

iol por 3.6 mmol haluro - un equivalente molar de 3 -. En contraste, 

itud un equivalente molar de catalizador de solo 0.5 0 0.1 produjo 

$ 0 similares, como se indica en los ejemplos 1 y 3. Por lo tanto, es 

e inverlciOn concede un efecto tØcnico inesperado y ventajoso al 

que por lo demÆs constituye un aporte al estado del arte. 

Posteriormente, el seæor Examinador indica que en su opinion Dl, junto con el artIculo 

Naik S, Doraiswainy L. Phase transfer catalysis: Chemistry and engineering. AIChE 

Journal 1998; 44(,3).’ 612-46, nombrado en adelante D2, afectan el nivel inventivo de la 

presente solicitud En respuesta a esta afirmaciOn, se presentan los siguientes 

argumentos. 

Tal como Ia seæa a correctamente el seæor Examinador, la diferencia entre Dl y la 

presente invenci6h radica en el catalizador de transferencia de fase utilizado. Sin 

embargo, el sehor Examinador considera que dicho camblo habrIa sido sugerido sin 

esfuerzo par un tØ nico versado en la materia que tuviera conocimiento de 02, sobre lo 

cual el solicitante respetuosamente manifiesta su desacuerdo. D2 es un articulo que 

presenta una revi iOn extensa de catalizadores de transferencia de fase para un rango 

variado de proced mientos industriales. Sin embargo, dicho documento no indica que 

estos dos cataliza ores puedan ser intercambiados en algUn proceso especIfico y, por 

el contrario, resume diferencias entre los catalizadores de amonio y los de fosfonio, 

como sus caracter sticas de estabilidad y actividad, de lo cual no se derivarla que estos 

catalizadores pue an ser usados indistintamente. Por lo tanto, D2 no le sugerirla al 

tØcnico versado en la materia utilizar un catalizador de fosfonlo en lugar de un 

catalizador de arrionio para la reacciOn de la presente invenciOn y, mÆs aün, las 

enseæanzas conte iidas en D2 Ia alejarian de realizar dicho cambio. 

Como complemen a a lo mencionado arriba, se desea mencionar que las enseæanzas 

del estado de la tØcnica indican que las sales de amonio son comünmente 

seleccionadas conio los catalizadores de transferencia de fase para reacciones como 

la de la presente i venciOn. Por 10 tanto, la lista de catalizadores de D2 no motivarla a 

un tØcnico versad en la materia, por encima de las sugerencias e indicaciones del 
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estado del arte pa  este tipo de reacciones, a seleccionar un catalizador de fosfonio 

en lugar de un cat lizador de amonio para la reacciOn reivindicada. 

En conclusion, da o que D2 no enseæa que catalizadores de transferencia de fase de 

amonio y de fosfonio puedan intercambiarse en una reacciOn y que ademÆs las 

indicaciones del estado del arte Ilevarian a un tØcnico versado en la materia a elegir un 

catalizador de am nio, es claro que la sugerencia de realizar el cambio mencionado no 

se habrIa derivadd fªcilmente de las enseæanzas del estado del arte. A esto, se debe 

sumar que la s stituciOn realizada por el solicitante provee un efecto tØcnico 

inesperado, tal co o se demuestra en los datos de los ejemplos mencionados arriba. 

En consecuencia, en vista del nuevo capItulo reivindicatorio y los argumentos 

presentados, resietuosamente solicitamos el retiro de las objeciones a la presente 

solicitud, ya que la invenciOn cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y 

aplicaciOn industril establecidos en la DecisiOn 486. 

De la Seæora 

Atentamente, 

JUAN PABLO C DENA SARMIENTO 

T.P. No. 57.492 del C.SJ. 

C.C. 80.410.337 ce UsaquØn 

Carrera 7 No. 71-2 1, Torre B, Of. 402 
Bogota, 17 de abr I de 2009 
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El proceso 

dioxan-4-iI) 

REIVINDICACIONES 

ra la preparaciôn de un derivado del âcido 2-((6-sustituido)-1,3-

6tico de acuerdo con la fOrmula 1, 

1 :2 

en donde R1 R2 y R3 son cada uno independientemente un grupo C1-4 alquilo 

o en donde R1 y R2 junto con el Ætomo de C al que estªn unidos forman un 

cicloalquilo de 5 o 6 miembros y en donde Y representa R’-CO- o RBSO2 con 

RA, R  selec ionados del grupo de alquilo o arilo con 1-12 Ætomos de C, de su 

derivado cor espondiente del Æcido 2-((6-sustituido)-1 ,3-dioxan-4-iI) acØtico de 

acuerdo con la fOrmula 2, 

en donde R1, R2 y R3 son como se define aruba y en donde X representa un 

halogeno, er presencia de un catalizador de transferencia de fase y un agente 

oxilante, carcterizado en que se usa un iOn de fosfonio cuaternario de acuerdo 

con la fOrmua 3, 

40 en donde RI, 
R5, R6, R7 cada uno independientemente representa un alquilo, 

cicloalquilo, aralquilo o arilo con I a 12 Ætomos de C, como catalizador de 

transferencia de fase y un iOn de acuerdo con la formula 4, 

donde Y Se 

R4, R5, R6, 

sustituirse 

halOgenos, 

2. El proceso 

escogen del 

OY (4) 

lefine como arriba, se usa como agente oxilante, donde RA y RB , 

- en caso que R4, R5, R6 y R1 sean arilo o aiquilarilo -, pueden 

or ejemplo con sustituyentes seleccionados del grupo de 

coxi con 1-6 Ætomos de C, alquilo con 1-6 Ætomos de C a nitro. 

acuerdo con la reivindicaciOn 1, caracterizado en que RA, RB se 

jrupo de C1 -C4 alquilo o arilo con 6-10 âtomos de C. 

1’ 
2 



3 
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El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-2, 

caracterizado en que como catalizador de transferencia de fase se usa una sal 

de fosfonio c aternario de acuerdo con la formula 3a, 

(A + 
R6 

donde R4, R’, R6 y R7 son como se defirien arriba y donde A representa Un 

halOgeno, y n que una sal de acuerdo con la formula 4a, 

(OY) (4a) 

donde Y esporno se define arriba, donde M representa un Ælcali metÆlico 0 Ufl 

metal alcalin, es usada como una gente oxilante. 

4. El proceso de acuerdo con la reivindicaciOn 3, caracterizado en que la sal de 

fosfonio cuaernario de acuerdo con la fOrmula 3a se usa en una cantidad 

equivalente nolar de 0,05 a 0,7 relativa a la cantidad de compuesto de acuerdo 

con la fOrmua 2. 

5 

7 

El proceso de acuerdo con la reivindicaciOn 4, caracterizado en que la sal de 

fosfonio cuaernario de acuerdo con la fOrmula 3a se usa en una cantidad 

equivalente Molar de 0,1 a 0,5 relativa a la cantidad de compuesto de acuerdo 

con la fórmua 2. 

El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 5, 

caracterizado en que el proceso se Ileva a cabo a una temperatura entre 100 y 

160°C. 

El proceso 

ca racterizad 

150 °C. 

de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones I - 6, 

en que el proceso se Ileva acabo a una temperatura entre 110 y 

El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 7, 

caracterizado en que el compuesto de acuerdo con la formula 1 es tert-butil-2-

{(4R, 6S)-2,2 dimetil-6-[(metil-carbon iloxi)metil]- I ,3-dioxan-4-il} acetato y en 

que el corn uesto de acuerdo con la fOrmula 2 es tert-butil-2-[(4R,6S)-6- 

(clorornetil)- ,2-dimetil-1 ,3-dioxan-4-iI] acetato. 



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

Radicación No. 0458284 
Clasificación lnterfriacional (IPC): C07D319106, A61 K31/09, A61 K31/075. 

Concepto T6cnicol No. 1253 

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el ar-Uculo 48 
de la DecisiOn 486 te la ComisiOn de la Comunidad Andina, se le comunica: 

DQcumentos estu iados 

Descripción: 

Reivindicaciones: 

Dibuios: 

Prioridad: 

Respuesta del soli itante: 

Folios: 16 a 20 (como se radicO inicialmente) 

Folios: 21 a 22 (como se radicó inicialmente) 
Folios. 75 a 76 Modificado. 

Folio 23 (como se radicO inicialmente) 

Folio 1 (27-12-2001, EP01000794.6). 

Folios 72 a 74. 

Se acepta para es udio el capItulo reivindicatorio de los folios 75 a 76. 

Objeto de la invención 

Titulo tie la solicitud: PROCESO PARA LA PREPARACION DE 
DERlVADO DEL ACIDO 2- (6-SUSTITUIDO-1 ,3-DIOXAN-4-IL) ACETICO. 

El objeto de la )resente solicitud de patente de invención consiste en un 
proceso para la prparaciOn derivados del acido 2- (6-sustituido-1 ,3-dioxan-4-il) 
acØtico 

Reivindicaciones 1.f.8 : Un proceso para la preparaciOn de un derivado del acido 
2- (6-sustituido-1 ,3dioxan-4-il) acØtico de formula 1. 

El problema planeado en esta solicitud es la necesidad de proporcionar un 
proceso alternativo para la preparaciOn de un derivado del acido 2- (6-sustituido-
1,3-dioxan-4-il) aceico de formula I con un buen rendimiento. 

Para solucionar e te problema tØcnico la solicitud en estudio proporciona un 
proceso para pre arar un derivado del acido 2- (6-sustituido-1 ,3-dioxan-4-il) 
acØtico de f6rmula I a partir de su derivado correspondiente del acido 2- (6-
sustituido-1 ,3-diox n-4-il) acOtico de acuerdo con la formula 2 en presencia de un 
iOn de fosfonio c aternario de acuerdo con la fOrmula 3 como catalizador de 
transferencia de fa e. y un agente oxilante de fOrmula 4. 



De la solicitud de Patente 

Descrirción  (articulo 28 D. 486) 

� La descripciOn de los folios 16 a 20 cumple con el requisito de claridad o 
comprensidn. 

Reivindicaciones (atIculo 30 D 486) 

� El capItulo Iteivindicatorio de los folios 75 a 76 segin los requerimientos 
establecidos en el artIculo 30 es claro y conciso y ademÆs estÆ 10 
suficientemebte sustentado por la descripción 

Unidad de invenci5n (artIculo 25 D 486) 

� El capItulo rivindicatorio de los folios 75 a 76 cumple con el requisito de 
unidad de in*ención. 

No es una invenci*n (artIculo 15 D 486 literal a)-!)) 

� El capItulo r4ivindicatorio de los folios 75 a 76 si es una invenciOn. 

Excepción a la  paentabilidad (artIculo 20 0486 literal a) -d)) 

. El capitulo rivindicatorio de los folios 75 a 76 Si es patentable. 

Reivindicaciones eIativas a un uso o a un uso distinto (artIculos 14 y 21 D 
486) 

� El capItulo reivirdicatorio de los folios 75 a 76 Si es una invención. 

AnÆlisis de la(s) cposicion(es): (artIculo 43 D. 486): 

No se presentaon oposiciones. 

Determinación del Estado de la TØcnica 

Considerando que la fecha de presentaciOn de la primera solicitud de patente de la 
cual se reivindica p ioridad es 27-12-2001, se consultaron las bases de datos y los 
archivos con que ruenta la entidad con fecha de publicación anterior : No se 
encontró documen o alguno que afecte la patentabilidad del objeto de la presente 
solicitud. 

AnÆlisis de patentbilidad (articulo 14 D486) 

Novedad (artIculo 16 D486) 

Las reivindicacions I a 8 se refieren a un proceso para la preparación de 
derivados del acidc 2- (6-sustituido-1 ,3-dioxan-4-il) acØtico. 



Se realizó el est 
caracterIsticas tØcni 
presentes en el est 

10 de novedad comparando elemento por etemento las 
s del mØtodo de preparacion en la presente solicitud con las 
0 de la tØcnica relacionado. 

Coma resultado de dicho estudio se encontrO que el mØtodo de preparaciôn 
reclamado difiere del mŁtodo de preparaciôn del estado de  la tŁcnica en el 
catalizador utilizad ( Se utiliza un catalizador de iOn fosfonio en lugar de un 
catalizador de ion de amonio). 

Por lo tanto las reiiindicaciones 1 a 8 cumplen con el requisito de riovedad de 
acuerdo con el artidulo 16 de la decision 486. 

Nivel inventivo (artI4uIo18 0486) 

Las reivindicacionO I a 8 se refieren a un proceso para preparar un derivado del 
acido 2- (6-sustituico-1 ,3-dioxan-4-il) acØtico de formula i a partir de su derivado 

S 
correspondiente de acido 2- (6-sustituido-1 ,3-dioxan-4-iI) acOtico de acuerdo con 
la formula 2 en p esencia de un iOn de fosfonio cuaternario de acuerdo con la 
formula 3 coma catalizador de transferencia de fase y un agente oxilante de 
fórmula4. 

El estado de la tØc ica revela a un proceso para preparar un derivado del Æcido 
2- (6-sustituido-1,3 dioxan-4-il) acØtico de fOrmula VII a partir de su derivado 
correspondiente del acido 2- (6-sustituido-1 ,3-dioxan-4-il) acØtico de acuerdo con 
la formula VI en p esencia de un ion de amonlo cuaternario de acuerdo con la 
formula XII como catalizador de transferencia de fase y un agente oxilante de 
fOrmula XIII. 

La presente inven 
Æcido 2- (6-sustitu 
transferencia de f 

El proceso de la 

40 estado de la tŁcnic 
mismos equivalent 
reclamado present1 
en Dl . Ademàs 
70% se necesitar 
respecto at utilizad 
soluciOn inesperad 
materia. 

!’.ii1riTIr 

El capitulo reivind 

n describe un nuevo proceso para preparar un derivado del 
-1 3-dioxan-4-il) acØtico que se diferencia en el catalizador de 

nvenciOn produce un mejor rendimiento que el proceso del 
a con el uso de menor cantidad de catalizador Al utilizar los 
s molares (0.5 para cada uno los catalizadores) , el proceso 
un mejor rendimiento (90,3 y 91%) vs (70%) que el divulgado 
para producir prÆcticamente el mismo rendimiento 77,2% vs 

a utilizar un cantidad del catalizador 5 veces menor con 
) en Dl, lo cuat evidentemente constituye una ventaja y una 

nada obvia para una persona medianamente versada en la 

(artIculol8 D 486) 

de los folios 75 a 76 si tiene AplicaciOn Industrial. 

Respuesta a los agumentos del solicitante: 

Los argumentos xpuestos par el solicitante en los folios 72 a 74 son 
aceptados como r4spuesta al artIculo 45 de los folios 67 a 71, en donde se 
demuestra de manra clara y evidente el nivel inventivo de la solicitud. 
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Conclusion: 

En consecuencia y por todo Ia expuesto anteriormente, se recomienda conceder 
las reivindicaciones 1 a 8 (folios: 75 a 76). 

Bogota, D.C., 

CONCEPTO TECNICO No. EXAMINADOR TECNICO 
121,53 Código No.202075 


