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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 13-132898- -2 FECHA: 2014-09-18 18:33:14

DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO |
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y I FoLIOS: 7

ACT: 519 PRESENTACION

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
2020
Bogota, D.C.,

Abogado(a)/Sefior(a)
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

Asunto: Radicacion: 13-132898- -2

Tramite: 11

Evento: 378

Actuacion: 519

Oficio: 11935

Folios: 7
Patente de Invencion X Patente de Modelo de Utilidad
Via Nacional
Via PCT (Fase Nacional) X Capitulo | X | Capitulo Il
No. Solicitud Internacional PCT/US2011/061983
Fecha de Presentacion Internacional 23/11/2011

1. Documentos estudiados

Descripcion: Rad 13-132898-00000-0000 30/mayo/2013
Reivindicaciones: Rad 13-132898-00000-0000 30/mayo/2013
Prioridad: Rad 13-132898-00000-0000 30/mayo/2013

US 61/419,300 03-12-2010

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacion de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del
plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la
prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invencién

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capitulo primero del Titulo 10
de la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendra en cuenta la
tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las
reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga mas de diez (10)
reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, s6lo se estudiaran las
cubiertas por la tasa pagada. En este caso se encuentra el pago adicional de la tasa
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gue cubre 12 reivindicaciones adicionales, de tal forma que se estudiard el capitulo
reivindicatorio completo.
Titulo de la solicitud: Proceso para la preparacion de enaminas. Folio 1.

Objeto de la invencion: El objeto de la presente solicitud de patente de invencion se
refiere a un proceso para la preparacién de enaminas (figura 1).
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Figura 1.

El problema técnico planteado en la presente se refiere a la necesidad de un proceso
para la obtencion de enaminas mas sencillo y que no requiera la adicion de agentes
desecantes. Para solucionar ese problema técnico la presente solicitud plantea un
proceso para la preparacion de enaminas (figura 1).

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): CO7D 295/84, AO1N 43/42.

4. De la solicitud de Patente
Descripcidn (articulo 28)

La descripcidon resulta ser insuficiente para el amplio alcance que tiene el capitulo
reivindicatorio. Se le recuerda al solicitante que la descripcion debe ser una divulgacion
suficiente y adecuada de la materia que se esta reclamando, pero definitivamente el
alcance de la misma, va mucho mas alla de aquella materia que se encuentra
enteramente soportada en la descripcioén.

En ese sentido, no se encuentra soporte técnico en la descripcion para reclamar una
extrapolacion tan amplia puesto que los estudios presentados una ruta de sintesis
especifica, bajo condiciones especificas que se aleja en gran medida de la generalidad
reclamada. La solicitante debe limitar el alcance del capitulo reivindicatorio y definir
especificamente el proceso de interés, indicando de manera especifica los reactantes y
las condiciones de ejecucion de cada etapa.

Esta Oficina considera que la informacion presentada en la descripcion es insuficiente
para el amplio alcance que tiene el capitulo reivindicatorio y no hay ninguna razon
técnica para aceptar una extrapolacion tan amplia a partir de estudios tan puntuales.

Por lo tanto, la descripcion no cumplio con el requisito de claridad y divulgacion
completa de acuerdo al art. 28 de la Decision 486 y el art. 22 del Tratado PCT.

Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

El proceso de interés es presentado de forma demasiado general y la reivindicacion
independiente no define especificamente ninguna condicion de ejecucion.
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Se llama la atencién de la solicitante frente a que las expresiones “aril, heteroaril o R4 y
R5 tomados conjuntamente con N representa un anillo saturado o no saturado 5 o 6
..”, “solvente no polar de alto punto de ebullicion... ", “aproximadamente, por debajo de
alrededor, hasta alrededor, mayor, menor, condiciones azeotropicas”, “temperatura de
descomposicion térmica...” son imprecisas y no permiten definir especificamente la
materia y el alcance de la invencion, sirvase suprimirlas.

La reivindicacion 1 es demasiado amplia y no define de ninguna manera el objeto y el
alcance de la invencion.

Finalmente, se le aclara a la solicitante que la materia reclamada no sélo es muy
amplia, sino que no se encuentra enteramente sustentada en la descripcién, notese que
la ruta de sintesis que se evaluo, utiliza reactantes y condiciones muy especificas que
se alejan bastante de la generalidad reclamada, se le reitera a la solicitante que se
debe limitar el alcance de la invencion, definiendo el proceso de interés, por medio de
sus etapas y condiciones de ejecucion especificas que tengan pleno sustento en la
descripcion.

En consecuencia, el capitulo reivindicatorio no cumple con el requisito de concision,
claridad y sustento en la descripcion de acuerdo al art. 30 de la Decision 486.

5. Determinacion del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de la solicitud prioritaria es 3 de diciembre de 2010 se
realizd la busqueda en el estado de la técnica y se encontraron los documentos
relacionados a continuacion que pueden afectar la patentabilidad del objeto de la
presente solicitud:

N° Documento Titulo Fech_a de_ .
publicacién
D1 | US2009029863 Pesticides and uses thereof 2009-01-29
D2 | Us2008064872 Heteroaromatic compounds haylng.sphmgosm(.a—.l— 2008-03-13
phosphate (s1p) receptor agonist biological activity

El solicitante podré consultar el documento citado en la siguiente direccién URL:

D1:http.//worldwide.espacenet.com/searchResults?
compact=false&PN=us20080064872&ST=advanced&locale=en EP&DB=EPODOC
D2:http.//worldwide.espacenet.com/searchResults?
compact=false&PN=us2009029863& S T=advanced&locale=en EP&DB=EPODOC

El documento D1 divulga pesticidas de formula (1) y su proceso de obtencion.
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El documento D2 hace referencia a compuestos de formula (I) con actividad biologica y
procesos para su obtencion.
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6 . Examen de patentabilidad (articulo 14 D486)
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Nivel Inventivo (Art 18 D436)
La reivindicacion 1 consiste en un proceso (figura 1) que comprende:

(A) Hacer reaccionar en una zona de reaccién que comprende un solvente, una
amina y un carbonilo para producir una enamina y agua

(1) Donde dicha amina tiene la siguiente formula

N
R4” RS

(2) En el que dicho carbonilo (es decir, un aldehido o una cetona) tiene la
siguiente formula

Rl
\ R
H
(3) Donde dicha reaccién, en dicha zona de reaccion, se lleva a cabo bajo
condiciones de destilacion...
(4) Donde dicho solvente, inicialmente, comprende un liquido no polar de alto
punto de ebullicion, un liquido polar de alto punto de ebullicion y comprende

ademas, agua producida a partir de la condensacion de dicha amina y dicho
carbonilo para producir dicha enamina, y

(B) La eliminacion de una fase de vapor de dicha zona de reaccion donde dicha fase
de vapor comprende agua.

H R1 R3
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Figura 1.

Radicado 13-132898-00000-0000.
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La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas esenciales
de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 1, y las reveladas en el
estado de la técnica.

Caracteristicas R1 R3 H RI1 JR3
esenciales de s I /CzC\ R4 0
la invencion R2'—/C—C\\ + R4/N\R5 2 s g R? N: " H/ \H
H O RS
s’/
K,;CO4 ‘

—_—

P o
3 pyrmolidine, ;
D1 o \O
H O

{ 0 KCO; %
)L toluene
+ R N
o2 B
R H

R = Me, Et

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invencién
definida en la reivindicacion 1 porque

El documento D1 divulga un proceso de sintesis de 1-pirrolidil-3-tiometil-1-buteno, por
medio de la reaccion entre un compuesto que contiene un carbonilo, el 3-
tiometilbutiraldehido con una amina, pirrolidina, para producir la enamina
correspondiente y agua.

El documento D2, por su parte, divulga la reaccion entre un compuesto carbonilo, un
aldehido y una amina, pirrolidina para obtener la correspondiente enamina y agua.

La diferencia entre la materia de D1 o D2 y el proceso de la presente solicitud radica en
la inclusion de un proceso de destilacion.

El efecto técnico que provoca dicha diferencia es que se puede eliminar el agua,
formando un azeotropo con tolueno, lo cual evita la adicion de solidos desecantes.

De este modo, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: ¢como evitar la utilizacion de desecantes en la obtencién de
enaminas?

Sin embargo, la formaciéon de un azedtropo con el fin de retirar el agua de una reaccion,
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es una practica comun en sintesis organica y se encuentra ampliamente referenciada’.
La teoria indica que para reacciones como la de formacién de enamina a partir de una
amina y un compuesto carbonilo y en donde se produce agua como subproducto, una
alternativa para remocion de dicha agua puede ser su eliminacién azeotrépica, es decir,
destilando un azeo6tropo a una temperatura inferior a la temperatura de descomposicién
del compuesto de interés, en este caso de la enamina.

En consecuencia, una persona del oficio medianamente versada en la materia, tiene
toda la informacién suficiente a partir de las ensefianzas del documento D1 o D2 y el
conocimiento basico en sintesis organica, para plantear una ruta sintética de enaminas
como la de la presente solicitud, con la plena expectativa de éxito en cuanto a lograr
una eliminacién de agua por destilacion con un azeétropo, por ejemplo tolueno.

En consecuencia, esta Oficina considera que el proceso de la presente solicitud, se
deriva de manera evidente del arte previo, no provoca ningun efecto técnico
sorprendente o inesperado y carece de nivel inventivo. De forma analoga el proceso de
la reivindicacion 22 tampoco es inventivo.

7. Conclusion

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados asi:

N° Documento N° | Reivindicaciones afectadas | Requisito que afecta
D1 US2010004457 1-22 Nivel inventivo
D2 US2008033180 1-22 Nivel inventivo

1 March's Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure, Michael B. Smith,Jerry March, 2007
Vogel's Practical Organic Chemistry, 1989
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En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) dias
contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificacion de la presente comunicacion.
En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, 0 si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término faltante de
sesenta (60) dias para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara
a modificar el capitulo reivindicatorio y éste contenga mas de diez (10) reivindicaciones, no
pagard la tasa de modificacidbn voluntaria pero si la correspondiente al pago por
reivindicacion adicional.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No. 10 de 2001.

_—

—

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Diractor de Nuevas Craaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2014-09-23

Elabord: Sandra Isabel Calderon Rodriguez
Revisoé: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
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