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Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Articulo 45
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcion: Folics 14 a 103 08/Junio/2008

Reivindicaciones: Folics 104 a 130 08/Junio/2008

Prioridad: EP 05027072.7 12/Diciembre/2005
EP 06008248 .4 12/Abril/2006

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacion 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 invencion

Titulo de la solicitud: “Proceso para la preparacion de aminas”.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proporcionar un proceso
de preparacion de aminas de formula (l) que tenga un alto rendimiento del isomero
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deseado.

U]

HN

Para resolver este problema tecnico la solicitud en estudio proporciona un proceso
para la produccion de aminas de férmula (1)

R\ R

0]

H,N

1

donde R' y R’ corresponden a alquilo C+.6, el cual comprende tratar con un agente
reductor un compuesto de féormula (11) o férmula (111},

e !

Ph ,
donde el agente reductor es efectivo para clivar el fragmento Ph-CH(R?- en el
compuesto de formula (Il) o formula (111} para dejar un grupo amino, y en el caso del
compuesto de férmula (lil) para reducir el doble enlace 2,3 y el doble enlace se une a
la porcién R1R2C en la posicion 9 del anillo benzonorborneno a enlaces sencillos.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): CO7C 209/28

4. De la Solicitud de Patente
Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1, 4, 8, 9, 10, 14, y 15 no son claras porque la expresion “agente
de reduccion” es muy amplia y abarca un numero indeterminado de agentes
reductores que no encuentran un soporte en el capitulo descriptivo. Se requiere que
el solicitante limite dicha expresion a una razonable generalizacion de los
compuestos especificos usados como agentes reductores en el proceso de
preparacién de aminas que se reclama.

La reivindicacidén 1 no es clara porgue menciona un proceso que comprende la etapa
de tratar los compuestos de formula (il) 6 formula (11l) con un agente de reduccioén,
sin hacer ninguna mencion de las condiciones a las cuales se lleva a cabo dicha
etapa. Es necesario indicar especificamente las condiciones empleadas para realizar

cada uno de los pasos comprendidos en el proceso reivindicado, exaltando las
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caracteristicas esenciales que lo hacen novedoso e inventivo frente al estado de la
técnica y que esten debidamente sustentadas en el capitulo descriptivo.

Una observacién similar puede realizarse a los procesocs de preparacion de
compuestos mencionados en las reivindicaciones 2-27, las cuales no mencionan las
condiciones a las cuales se llevan a cabo. Se recuerda que un proceso se refiere a
actividades ordenadas por una secuencia de etapas légicas cuyas caracteristicas
técnicas esenciales corresponden a los materiales utilizados y las condiciones
empleadas. Es necesario entonces modificar el pliego reivindicatorio de tal forma que
el proceso reclamado esté definido en funcién de sus caracteristicas técnicas
esenciales.

Las expresiones “cantidad catalitica” y “una base” presentes en las reivindicaciones
2,3,8,9, 11, 13y 14, “un catalizador de paladio” presente en las reivindicaciones 2,
3, 9, 15, 23, “catalizador de platino” presente en la reivindicacién 24, “disolvente
organico inerte” presentes en las reivindicaciones 6, 9, 12, 13, 14 y 15, y “un aditivo”
presente en las reivindicaciones 8 y 25, son muy amplias y abarcan un elevado
numero de compuestos que no tienen soporte en el capitulo descriptivo. Es
necesario limitar todas las expresiones anteriormente mencionadas a una razonable
generalizacion de los compuestos especificos que fueron utilizados en el proceso
reivindicado.

Las reivindicaciones 20 y 27 no son claras porque la expresion “por lo menos” es
ambigua y no permite entender el alcance de la invencién. En necesario limitar dicha
expresion a un rango especifico o eliminarla del pliego reivindicatorio.

5. Determinacion del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determiné con base en la fecha de Presentacién de la
Solicitud de Prioridad: Diciembre 12 de 2005 y se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacion
D1 W02004018438A2 Chemical compounds 04/Marzo/2004
D2 | W02004035589A1 He‘e"’?’c'."ce!rb"xam'de 29/Abrili2004
erivatives

D1
http://worldwide.espacenet.com/searchResults?DB=EPODOC&locale=en EP&ST=advanced&compact

=false&PN=WQO2004018438A2 ensefa un procese para producir aminas de férmula (BB) (pagina 58,
esquema 4):

NH’ Rﬂ
r”

R"™
13

R
Donde: R14, R' R': H; X: CR"R?, con R*, R? alquilo C,.; que comprende; tratar un compuesto de
formula AA

con un agente reductor RaNi, H,.

D2
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hitp://worldwide.espacenet. com/searchResults?DB=EPODOC&locale=en EP&ST=advanced&compact
=false&PN=W02004035589A1 ensefia un proceso para producir compuestos de formula (1)

]
A
Hat
__(N '
e
Rt v A
x4,

donde R*, R® R®, R”, R", R? R® H,; X:enlace sencillo: Y: -CR"R™, con Ry R™: H: que comprende:
hacer reaccionar un compuesto de férmula (31):

con un compuesto de férmula (1)

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)
Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicacion 1 consiste en un proceso para la produccion de aminas de férmula

(1)

R R

M

HN ,
donde R’ y R? corresponden a alquilo C1 0 H, el cual comprende tratar con un
agente reductor un compuesto de férmula (1) o férmula (l11),
R} R2 Rl r?

. m m

R R

N

pn H , Ph
Donde R' y R? tienen los mismo significados que en la formula (1), R® es H o alquilo
Cia y Ph es fenilo, el agente reductor es efectivo para clivar el fragmento Ph-
CH(R")- a partir de la proporcién de bencilamino PhCH(R JNH- en el compuesto de
formula (Il) o formula (111} para dejar un grupo amino, y en el caso del compuesto de
formula (1) para reducir el doble enlace 2,3 y el doble enlace unido a la porcién
R'R%C-enla posicién 9 del anillo benzonorborneno a enlaces sencillos.

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

Caracteristicas esenciales D1

Proceso para producir un compuesto de

formula (BB) (pagina 58, esquema 4):
NH, gR"

Proceso para produccion de compuestos de férmula

(I)- RIS

R'¢

R"
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R\ R
Donde;
R14 R15 R15 H,
M X: CR™*R®: .
Con R"™ R?: alquilo Ci.
e
R" ¥ R® corresponden a alguilo Cy.5 0 H, Que comprende:
Tratar un compuesto de férmula AA
NO, R“
RIS
Que comprende: O(‘ "
R
, RIJ
Tratar L,LT cog}puesto de férmulz(ll)'g (il Con un agente reductor RaNi, H;
I
. (I , {m
R R
N
PI>_H 'P?-u
Con un agente reductor.

El documento comprendido en el estado de la técnica de la invencién definida en la
reivindicacién 1 corresponde a D1porque dicho documento ensefia un proceso para
producir aminas de férmutla (BB) (pagina 58, esquema 4).

Donde: R14, R'®, R'®: H; X: CR"*R®, con R", R*®: alquilo C+.5; que comprende: tratar
un compuesto de formula AA

con un agente reductor RaNi, H,.

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 1 y el proceso divulgado
en el documento D1 corresponde a que en el proceso reclamado en la presente
solicitud se reduce el grupo PhCH(R®*NH- a —NH. en los compuestos de formula (ll),
y el grupo el PhCH(R*NH- y el doble enlace en los compuestos de formula (ll1),
mientras en el proceso ensefado por el documento D1 se reduce un grupo NO; a
NH: y un doble enlace.

El efecto técnico que tiene la diferencia mencionada en el parrafo anterior no se
puede determinar porque no existe evidencia que sugiera que obtener aminas
usando el proceso reclamado en la presente solicitud otorgue una ventaja técnica a
dicho proceso frente al divulgado por la anterioridad D1.

Entonces el Problema Técnico Objetivo de esta solicitud, consiste en proporcionar un

proceso para producir aminas de férmula (1) en donde se use un agente reductor que
sea alternativo al proceso ensefiado por el documento D1.
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Por lo tanto, la persona medianamente versada en la materia enfrentada al problema
técnico objetivo y conociendo el estado de la técnica (D 1), habria inferido sin mucho
esfuerzo de su parte, reemplazar la reduccion de 10s compuestos de formula (11} y
(lll) que comprenden el grupo PhCH(R*NH- por los compuestos de férmula (BB) del
documento D1, con el fin de llegar a ias aminas de férmula (l).

De otra parte, la reivindicacién 2 comprende un proceso para producir un compuesto

de férmula (Il)
AL R

o @
o

que comprende hacer reaccionar un compuesto de la formula general (V)
RL R

X

1

en donde R'y R? tienen los significados dados en la reivindicacion 1 y Xescloroo
bromo, con una bencilamina de la férmula general (V)

R3

Py V)

H,N" “Ph

Comparacion de |as caracteristicas técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

Caracteristicas esenciales D2
Proceso para produccion de compuestos de | Proceso para producir compuesto de
farmula (11): , formula (1) (pagina 33, esquema 3);
RL_R

(m

R
N

Ph

R ¥ Ri corresponden a alquilo C1.s 0 H, y Ph | g4 gs pe p7 gi-g2 % 1
es teniio X-enlace sencillo,

Y: -CR"R"

con Ry R™ H

CGlue comprende:

Que comprende: Hacer reaccionar un compuesto de

Hacer reaccionar un compuesto de férmula férmula (l1):

(IV):

RL__R

m
X
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Donde X corresponde a cloro o bromo, Con un compuesto de formula (11):
Con un compuesto de formula (V) Het zo
2]
R3 OR'
PR V)
H,N Ph

El documento comprendido en el estado de Ia técnica de la invencién definida en la
reivindicacion 2 corresponde a D2 porque dicho documento ensefia un proceso para
producir compuestos de formula (1) (pagina 33, esquema 3):

o
Ha—(
n R
'’
A Y A
x 1)

donde R*, R°, R® R”, R", R? R* H,; X:enlace sencillo; Y: -CR™R", con R’y R™: H;
que comprende: hacer reaccionar un compuesto de férmula (ll1):

R!
HN R’
A v A
X

con un compuesto de formula (11):

o]

-

OR

La diferencia entre la invencién definida en la reivindicacién 2 y el proceso divulgado
en el documento D2 consiste en que el proceso reclamado en la presente solicitud
usa como reactivo un “compuesto triciclico” que tiene un sustituyente halégeno en su
anillo aromatico, mientras el proceso ensefiado en D2 usa el mismo compuesto
triciclico pero con un sustituyente amino en su anillo aromatico.

El efecto técnico que tiene la diferencia mencionada en el parrafo anterior no se
puede determinar porque no existe evidencia que sugiera que obtener compuestos
de formula (ll) usando el proceso reclamado en la presente solicitud otorgue una
ventaja tecnica a dicho proceso frente al divulgado por la antericridad D2.

Entonces el Problema Técnico Objetivo de esta solicitud, consiste en proporcionar un
proceso para producir compuestos de férmula (ll) que sea alternativo al proceso
ensenado por el documento D2.

Por lo tanto, la persona medianamente versada en la materia enfrentada al problema
técnico objetivo y conociendo el estado de la técnica (D2), habria inferido sin mucho
esfuerzo de su parte, reemplazar los compuestos de férmula (I1l) del documento D2,
por los compuestos de formula (IV) de la presente solicitud, con el fin de Hegar al
proceso reivindicado.
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Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud estan afectados asf:

Iltem Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 WOQO2004018438A2 1 Nivel Inventivo
D2 WO2004035589A1 2 Nivel Inventivo

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 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 de la fecha de notificacién de la presente comunicacién. En caso
de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesién, se denegara la patente.

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

-1

T =

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ

Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha

Elabore: Juan Carlos Cortés Garcia
Reviso: Jacqueline Alfonso Rozo.
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