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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 14­4182­  ­2
DEP: 2020  DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES 
TRA: 11  PCT­PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II 
ACT: 519   PRESENTACION 

FECHA:  2015­01­15 19:04:36
EVE:  378  FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I 
FOLIOS:   6

1. Documentos estudiados                                            

Descripción: Radicado N°   14-004182-00000-0000 10/01/2014
Reivindicaciones: Radicado N°   14-004182-00000-0000 10/01/2014
Prioridad: US 61/506.737 12/07/2011

                                     
2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta 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 invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la 
Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá 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 más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la 
tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. 

Título  de  la  solicitud:  “N-(6-((2R,3S)-3,4-DIHIDROXIBUTAN-2-ILOXI)-2-(4-
FLUOROBENCILTIO)PIRIMIDIN-4-IL)-3-METILACETIDINA-1-SULFONAMIDA  COMO 
MUDULADOR DEL RECEPTOR DE QUIMIOCINA”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos 
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alternativos como moduladores de los receptores de quimiocina.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona  un compuesto de la 
fórmula (I), composiciones que lo contienen y formas cristalinas de dichos compuesto
                    

El  objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes 
(CIP): C07D403/12 // 9/48

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

El objeto de las reivindicaciones 6 - 8 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

5. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso  (Art 14 y 21 D 486)

El uso de las reivindicaciones 4 y 5 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

6. De la Solicitud de Patente 

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las  reivindicaciones  4  y  5  indican  el  uso  que  puede  darse  al  compuesto  aunque  las 
reivindicaciones estén encabezadas en términos de un compuesto,  la materia objeto  de las 
reivindicaciones  4 y 5  ya se encuentra contemplada en las reivindicaciones 1 y 2.  Se sugiere 
eliminar estas reivindicaciones del pliego reivindicatorio.

Las reivindicaciones 6 a 8 se refieren a métodos de tratamiento los cuales no son patentables 
según la legislación aplicable (Art 20 D 486 literal (d)). Se sugiere eliminar estas reivindicaciones 
del pliego reivindicatorio.

Las reivindicaciones 9 y 13 no se encuentran debidamente definidas puesto que una forma 
cristalina se debe identificar y definir  con el  patrón de difracción de rayos X en polvo de al 
menos 10 picos1. Se requiere hacer las aclaraciones necesarias.

La reivindicación 14 no es clara cuando hace referencia a la figura 1.  Se recuerda que las 
reivindicaciones deben ser claras por si mismas sin referirse a la descripción. Se requiere hacer 
las aclaraciones necesarias.

Las reivindicaciones 16 y 17 que se refieren a los procesos de preparación de los compuestos 
(VI) y (XIII) no son claros puesto que no se especifican las condiciones en que se deben llevar a 
cabo dichos procesos. Se requiere hacer las aclaraciones necesarias.

La  reivindicación  17  no  es  clara  cuando se  reclama  “un  proceso como se  reivindica  en  la 
reivindicación 16, donde el compuesto de fórmula (XIII) se prepara de un compuesto de fórmula  

1 H.G. Brittain. “Polymorphism in Pharmaceutical Solids”. Segunda Edición, Informa Healthcare, NY, 2009. Págs. 334 y 335
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(XI)” Sin embargo no es posible establecer a que compuesto hace referencia el compuesto de 
fórmula (XIII). Se requiere hacer las aclaraciones necesarias.

7. Unidad de invención (Art 25 D 486)

La Solicitud no cumple con el Requisito de Unidad de Invención porque se refiere a 2 Grupos 
Inventivos.

Los Grupos Inventivos están definidos por las siguientes características esenciales:

1. Compuesto de formula (I)  y sales cristalinas de este.  Los compuestos de este grupo 
inventivo ya se encuentran sugeridos en el documento WO2006024823 (reivindicaciones 1- 
15)

2.   Procesos  para  obtener  el  compuesto  intermediario  de  fórmula  (VI)  y  compuestos 
intermediarios para llegar a este. (reivindicaciones 16- 19)

Se considera que los grupos inventivos no presentan un concepto inventivo general puesto que 
resuelven  problemas  técnicos  diferentes.  El  grupo  inventivo  1  proporciona  compuestos 
alternativos  útiles  como  moduladores  del  receptor  de  quimiocina;  El  grupo  inventivo  2 
proporciona  procesos  alternativos  para  obtener  el  compuesto  de  fórmula  (VI),  isómero  del 
compuesto 2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il-etanol; divulgado en el documento D1 (Pág. 89)

Se realiza el examen de patentabilidad para el primer grupo inventivo.

Se sugiere presentar las Solicitudes Divisionales que considere necesarias, ó limitar la solicitud 
inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones

8. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de la 
cual se invoca prioridad, es decir, el 12 de julio de 2011.
Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) 
siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem Documento Título Fecha de Publicación

D1[2] WO2006024823
“PYRIMIDINE SULPHONAMIDE DERIVATIVES 
AS CHEMOKINE RECEPTOR MODULATORS  ”

09/Marzo/2006

El documento D1 divulga un compuesto modulador del receptor de quimiocina de fórmula (1) 
(Pág. 2. línea 5 a Pág. 5. línea 2) 
  
9. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en un compuesto que es a) una sulfonamida pirimidina de fórmula 
(I) o b) una sal farmacéuticamente aceptable de esta:

2[[]URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?
CC=WO&NR=2006024823A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20060309&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_E
P 
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Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

SOLICITUD D1

 
(Pág. 2. línea 5 a Pág. 5. línea 2)

R3 es heteroarilo monocíclico  (Pág. 3. línea 12) sustituido por C1-6 

alquilo (Pág. 3. línea 17)

X es oxígeno (Pág. 2. línea 18)

R2 es C1-8 alquilo (Pág. 3. línea 4) sustituido por 1,2 o 3 
sustituyentes independientemente seleccionados de hidroxi, amino, 
C1-6 alcoxi, C1-6 alquilamino, di(C1-6 alquil)amino, N-(C1-6 alquil)-N-
(fenil)amino, N- C1-6 alquilcarbamoil, N,N-di(C1-6 alquil)carbamoil, N-
(C1-6 alquil)-N-(fenil)carbamoil, carboxi, fenoxicarbonil, -NR8COR9, 
-SO2R10, -SO2NR5R6, NR8SO2R9 y –CONR5R6. (Pág. 3, líneas 5 – 8)

R1 es C1-8 alquilo (Pág. 2, línea 10)sustituido por fenilo (Pág. 2, 
líneas 11 – 13) donde dicho fenilo es sustituido por halógeno  (Pág. 
2, líneas 13 y 14)

(Pág. 92, Ej. 47)

El documento D1 divulga  un compuesto modulador del receptor de quimiocina de fórmula (1) 
(Pág. 2. línea 5 a Pág. 5. línea 2)

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto del documento D1 
consiste en que este documento no divulga específicamente un compuesto en que el anillo de 
azetidina este sustituido por un radical metilo y el anillo fenilo este sustituido por un átomo de 
flúor en la posición 4.
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El efecto que logra el incluir el radical metilo  sustituyendo el anillo de azetidina y el átomo de 
flúor sustituyendo el anillo de fenilo es que proporciona nuevos compuestos alternativos útiles 
como moduladores del receptor de quimiocina.

Por  lo  tanto,  el  problema  técnico  objetivo  que  pretende  resolver  esta  invención  se  puede 
formular así: “cómo modificar el compuesto conocido en el  documento D1 para  proporcionar 
nuevos compuestos alternativos útiles como moduladores del receptor de quimiocina.”.

Sin embargo, la sustitución del anillo de azetidina por un radical metilo y del anillo de fenilo por 
un átomo de flúor en un compuesto útil como modulador del receptor de quimiocina, ya está 
sugerida en el documento D1 de acuerdo a la definición de los sustituyentes de la fórmula 
Markush, como se puede observar en la tabla comparativa cuando establece que R3 es 
heteroarilo monocíclico  (Pág. 3. línea 12) sustituido por C1-6 alquilo (Pág. 3. línea 17) y que R1 

es C1-8 alquilo (Pág. 2, línea 10) sustituido por fenilo (Pág. 2, líneas 11 – 13) donde dicho fenilo 
es sustituido por halógeno  (Pág. 2, líneas 13 y 14). 

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, fácilmente incluiría 
un radical metilo sustituyendo el anillo de azetidina y un átomo de flúor sustituyendo el anillo de 
fenilo,  siendo  estas  unas  modificaciones  ya  sugeridas  en  el  documento  D1   y  siendo 
modificaciones menores sobre el grupo farmacofórico principal  en el desarrollo de un diseño 
experimental  rutinario  en  la  búsqueda  de  compuestos  alternativos  como  moduladores  del 
receptor de quimiocina, para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual 
se  considera  obvia  Adicionalmente  la  solicitante  no  presenta  evidencia  del  efecto  técnico 
sorprendente  presentado por  la  inclusión del  sustituyente  metilo  y  del  átomo de flúor  en la 
posición 4 del anillo de fenilo con respecto a los compuestos conocidos en el  estado de la 
técnica.

En conclusión la reivindicación 1 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el 
requisito de nivel inventivo (Art. 18).

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 y 3 no mencionan características inventivas 
adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

 Puesto que para las reivindicaciones dependientes 9 a 14 que reclaman formas cristalinas del 
compuesto  no  se  demuestra  un  efecto  técnico  sorprendente  y  de  esta  manera  no  aportan 
características  inventivas  a  la  solicitud,  además de  no  encontrarse  correctamente  definidas 
como se indicó previamente, tampoco se pueden considerar inventivas.

En cuanto a la reivindicación 15 que reclama el intermediario 3-metil azetidina -1- sulfonamida; 
este  es  completamente  sugerido  por  el  documento  D1  cuando  divulga  la  existencia  del 
compuesto  intermediario  azetidina  –1-  sulfonamida  (Pág.  34,  línea  29),  considerando  esta 
oficina que la inclusión de un grupo metilo seria obvia como una modificación menor para una 
persona normalmente versada en la materia, no encontrándose sustento que permita concluir 
que  con la  inclusión  de  dicho  radical  se  presente  un  efecto  técnico  sorprendente.  De esta 
manera dicha reivindicación tampoco se puede considerar inventiva.

En consecuencia las reivindicaciones 1 – 3 y 9 - 15 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), 
pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

10.Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud están afectados así:

Ítem Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 WO2006024823 1 – 3 y 9 - 15 Nivel Inventivo



En cumplimiento  del  artículo  45  de  la  Decisión  486  de  la  Comisión  de  la  Comunidad 
Andina,  se  le  indica  que  debe  dar  respuesta  dentro  del  término  de  sesenta  (60)  días 
contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la presente comunicación. 
En caso de no dar  respuesta  al  presente  requerimiento,  o  si  a  pesar  de  la  respuesta 
subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de 
sesenta (60) días  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 capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no 
pagará  la  tasa  de  modificación  voluntaria  pero  sí  la  correspondiente  al  pago  por 
reivindicación adicional.

Notifíquese el  presente oficio  conforme a lo dispuesto en el  numeral  5.2,  literal  e),  del 
capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001. 

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha  2015-01-20

Elaboró: Rodolfo  Cadena Amaya
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo

Expediente 14-4182-  -2                                             1er Art 45    






