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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogota D.C.,
Abogado
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
ASUNTO Radicaciéon 09 011 558
Tramite 011
Evento 379
Actuacién 519 ,
Oficio 1114490
Folios 6
Patente de Invencidn E Patente de Modelo de Utilidad
Via Nacional L_
Via PCT (Fase Nacional) Capitulo | __— Capitulo Il :
No. Solicitud Internacional PCT/ERP2006/003827
Fecha de Presentacién Internacional 9/Febrero/2007

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

1. Documentos estudiados

Descripcion: Folios 30 a 39 6/Febrero/2009
Reivindicaciones: Folios 40 a 41 6/Febrero/2009
Prioridad: US 60 835 940 7/agosto/2006

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacién 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 preparaciéon de 5-(1-alquiltio) alquilpiridinas 2-
substituidas”

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de producir 5-(1-alguiltio)
alquilpiridinas 2-substituida de manera eficiente y en alto rendimiento desde una
fuente de no piridina.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un proceso
para la preparacion de una 5-(1-alquiltio alquilpiridina (1) que comprende ciclizar una
cetona de férmula (Il) con una enamina de férmula (I11)
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El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificacién Internacional de
Patentes (CIP): C07D213/32.

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

El ca;)itulo reivindicatorio carece de claridad y concision porque las definiciones de
R'-R’, asi como las condiciones y reactivos reclamados para el procedimiento
contemplan un alcance demasiade amplio en comparacién con el soporte
proporcionado en la descripcidn. Se sugiere restringir el alcance de las
reivindicaciones de acuerdo a las modalidades soportadas en la descripcidn que se
muestran en fa tabla a continuacion:

Caracteristica Modalidad soportada

R", R® Hidrégeno o metilo

R’ Metilo

R* Triflucrometilo

X = OR® Metilo

R°, R’ Metilo, o ciclo saturado de 5 miembros
Solvente Acetaonitrilo

Reactivo capaz de generar amoniace  : Acetato de amonio

La reivindicacién 1 carece de claridad porque no incluye informacién sobre el
solvente empleado en el proceso reclamado, el cual constituye una caracteristica
esencial del mismo, se sugiere definirlo de acuerdo a los ejemplos presentados.
Ademas se emplea una definicion general para especificar un reactivo necesario en
el proceso por medio de la expresion “un reactivo capaz de generar amoniaco”, esta
manera de reclamar origina un numero indefinido de posibles reactivos que pueden
emplearse en la reaccion para los cuales no existe soporte en la descripcion, se
sugiere definir de manera concisa el mencionado reactivo no por su actividad o
capacidad sino por su naturaleza quimica nombre o estructura.

La reivindicacion 3 carece del caridad porque define el "reactivo capaz de generar
amaniaco” como una sal de aonio de un "acido organico”, como se menciono en el
parrafo anterior el uso de términos generales como “acido organico” para definir un
componente origina un numero indefinido de modalidades no soportadas en la
descripcion. Se requiere definir de manera concisa la sal de amonio a la que se
hace referencia teniendo en cuenta el soporte presentado.

Descripcion (Art 28 D 486)

La Descripcién no divulga la invenciéon de manera suficiente para validar las
generalizaciones estructurales y de condiciones de reaccion reclamadas en el pliego
reivindicatorio, se sugiere hacer las aclaraciones pertinentes.
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Se llama la atencion del solicitante sobre la ausencia de referencias del estado de la
técnica cercano a la invencidn de la presente solicitud. De acuerdo al iiteral b) del Art
28 de la Decision 486 la descripcién debe incluir: “La tecnologia anterior conocida
por el solicitante que fuese Util para la comprension y el examen de la invencion, y
las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha
tecnologia”.

5. Determinacion del Estado de la Técnica
El Estado de |la Técnica se determind con base en la Fecha de Presentacion de la

Solicitud de Prioridad: Agosto 7 de 2006 y se encontraron los siguientes documentos
que anticipan el objeto de esta solicitud:

ltem Documento Titulo Fecha de Publicacién®
M. T. Cocco et al. Synthesis of new 2-arylamino-6

o Bioorg. Med. Chen. trifluoromethylpyridine-3-

Vol 12 Paas. 4160 carboxylic acid derivatives and 24/Juniof2004
' '41797' investigation of their analgesic
activity
insecticidal n-substituted
D2 US2005228027A1 Sulfoximines 13/0ctubre/2005

D1 hitp:/iwww sciencedirect. com/science/article/piifS0968089604003852 divulga (pags. 4170-4171;
esquema 1} un procedimiento para obtener una piridina sustituida a partir de fuentes “no piridinas” por

_.CN

|

medio de la reaccién entre una enamina de férmuta N0t y upa cetona q, B insaturada de
Q,

by
férmula Fic 0B (1,1, 1-trifluoro-4-iso-butoxi-3-buten-2-ona), ia reaccion se lleva a cabo a 60°C en
presencia de una base tipo anilina Ar-NHj.

D2
http./iworldwide espacenet.com/publicationDetails/biblic?DB=EPODOC&II=0&ND=48adjacent=true&loc
ale=en_EP&FT=D&date=200510138CC=US&NR=2005228027A18KC=A1 divulga (Parrafos 003-011y

023, esquema A) un compuesto de fsrmula R —S™(CRRLY en donde Y es 6-(C,-C.)alquilpiridin-3-
ilo y las definiciones de R'-R* coinciden con lo diviigado en la presente invencion.

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)
Novedad (Art 16 D486)

La reivindicaciéon 4 consiste en un compuesto como se describe en el folio 41
(Pag.11).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del Estado de la Teécnica;

Caracteristicas esenciales D1
Compuesto de férmula Un campuesto intermedio de
R o formula
K R!—S—CR*RY), Y
| n=1
al N 3]
R', R® Ho alquilo C,-C. R* R¥H, metilo o etilo
R*alquilo C,-C, R' metilo o etilo
R® alquito C4-C, Y = 6-(C-Calquilpiridin-3-ilo
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Las caracteristicas esenciales de compuesto de la reivindicacion 4 habian sido
divulgadas previamente en D2, el cual da a conocer (Parrafos 003-011 y 023,

| PR 2n? Y
esquema A) un compuesto de formula R S (CRRWY on donde Y es 6- (Ci-
Cs)alquilpiridin-3-ilo y las definiciones de R'-R® como se observa en la tabla,
coinciden con lo divulgado en la presente invencién,

En consecuencia, la reivindicacion 4 carece de novedad, segun lo divulgado en el
documento D2.

Conclusién:
La reivindicacion 4 no cumple el requisito de novedad (Art. 16) y |a reivindicacién 5
no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

Nivei Inventivo (Art18 D486)

La relvmdlcac:fon dependiente 5 consiste en un compuestodela rewmdlcamon 4. en
el cual R’ y R? representan H o metilo, R® representa metilo y a R? representa
trifftuorometiio.

El documento D2, descrito previamente, se considera el estado de {a técnica mas
cercano a la invencion definida en la reivindicacion 5. En este documento la
sustitucion del anillo piridinilo es un alquilo y no un triflurorometilo como se divulga en
la presente invencion,

Sin embargo el intercambio del sustituyente alguilo divulgado en D2 por el
sustituyente trifluorometilo de la presente invencién, no parece conceder un efecto
tecnico inesperado y constituye una alternativa que se deriva de manera evidente de
las ensefianzas de D2 y por lo tanto se considera que carece de nivel inventivo.

La reivindicacion 1 consiste en un proceso para la preparaciéon de un proceso para la
preparacion de 5-(1-alquiltio) alquilpiridina como se describe en los folios 40-41
(Pags.10-11).

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

Caracteristicas . ;
esenciales R, P E
/ A S/R-‘
L\. | e
R N ix)
Farmula () Férmula (IH) Formula {1)
En presencia de amagniaco.
0, N /[CN - CN
) — —_— |
FsC  “—OBu-i ~ ﬁ
HN- ORL FsC” N7 ™ NHAr
o1 En presencia de una Anilina Ar-NH; en donde
Ar = 2-MeCgHa, 3-CF3CgH.. 4-CF3CgH.. 2.6-MepCgHs.
E'ME-S-CSCEH} 2-ME-4-C|05H‘3. 2'M3'5'C|C5H3. 2-ME-5-CEC=5H3
5 La reaccion se realiza en acetonitrilo. !

El documento D1 es considerado el estado de la técnica cercano a la invencién
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definida en la reivindicacion 1 porque divulga (pags. 4170-4171; esquema 1) un
procedimiento para obtener una piridina sustituida a partir de fuentes “no piridinas”

CN
/

por medio de la reaccion entre una enamina de formula H:N" OEt y una cetona qa,

A

AN ]
insaturada de formula F3¢  TOBY (1 1 1.trifluoro-4-iso-butoxi-3-buten-2-ona), la

reaccion se lleva a cabo a 60°C en presencia de una base tipo anilina Ar-NH-.

L.a diferencia entre la invencién, definida en la reivindicacién 1, y el procedimiento de
D1 consiste en el patrén de sustitucion de la posicion 5 de la piridina que en la
presente invencion es un grupo 1-alquiltioalquilo mientras que en el documento D1
es un grupo CN.

Esta diferencia no parece conceder un efecto técnico inesperado pues el documento
D1 anticipa la posibilidad de obtener derivados de piridina a partir de fuentes no
piridinas.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invencién se
puede formular asi: “cémo modificar el procedimiento conocido en D1 para sintetizar
derivados de piridina alternativos”.

Sin embargo, una persona medianamente versada en la materia, habria inferido sin
mucho esfuerzo de su parte, la posibilidad de adaptar los patrones de sustitucion de
los reactivos de partida (enamina y cetona a, B insaturada) con el fin de obtener un
derivado de piridina como el divulgado en la presente invencion.

Por lo tanto se considera que la invencion se deriva de manera evidente, para un
técnico medio en sintesis organica a la luz de la sintesis de derivados de piridina
divulgada en D1.

Las reivindicaciones dependientes 2-3 no aportan ninguna caracteristica inventiva a
la invencidn de la reivindicacion 1y por lo tanto se considera que también carecen de
nivel inventivo.

Conclusién:

Las reivindicaciones 1-3 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple
con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).
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7. Conclusion

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud estan afectados asi:

ltem : Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
¢ M. T.Cocco et al.
01 ' Bioory. Med. 4 Novedad
Chem. Val. 12, (5) {Nivel inventivo)
Pags. 41694177
D2 US2005228027A1 1-3 Nivel inventivo

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comisién 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 notificacion de la presente comunicacion. En caso
de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

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

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

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

m g JU. 202,

Elabord Laura Carolina Pardo
Revisé Jacqueline Alfonso. OEB
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