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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 14­158850­  ­6
DEP: 2020  DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES 
TRA: 11  PCT­PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II 
ACT: 519   TRASLADOINFORME                   

FECHA:  2016­06­15 08:25:58
EVE:  378  FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I 
FOLIOS:   11

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la 
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados  

Descripción: Radicado N° 14-158850-00000-0000 22/Julio/2014
Reivindicaciones: Radicado N° 14-158850-00000-0000 22/Julio/2014

Radicado N° 14-158850-00005-0000 25/Febrero/2016
Prioridad: US 61/582,173 30/Diciembre/2011

    

                                         
2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación 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 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  la  solicitante  al  momento  de  comenzar  el  examen  para  las 
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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. En el presente caso se estudiarán las reivindicaciones 1 a 
20 del capítulo reivindicatorio (Radicado N°. 14-158850-00005-0000).

Título de la solicitud: “MÉTODOS DE FORMACIÓN DE ÉSTERES PINACÓLICOS DE 
ÁCIDO 4–CLORO–2–FLUORO–3–SUSTITUIDO–FENILBORÓNICO Y SUS MÉTODOS 
DE USO”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de un éster de ácido 
4–cloro–2–fluoro–3–sustituido–fenilborónico,  que  tenga  un  punto  de  fusión 
relativamente  mayor  de  39-41°C,  y  que  se  pueda  formar  eficazmente  y  usar 
eficientemente  en  procesos  posteriores,  como  la  producción  de  intermediarios 
herbicidas.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona métodos para 
formar  ésteres  pinacólicos  de  ácido  4–cloro–2–fluoro–3–sustituido–fenilborónico  y  a 
métodos  de  uso  de  ésteres  pinacólicos  de  ácido  4–cloro–2–fluoro–3–sustituido–
fenilborónico.  También  se  refiere  a  métodos  para  formar  2–(4–cloro–2–fluoro–3–
metoxifenil)–4,4,5,5–tetrametil–1,3,2–dioxaborolano (PBE–pinacol) y a sus métodos de 
uso.

El  objeto  de  la  presente  solicitud  se  relaciona con la  Clasificación  Internacional  de 
Patentes (CIP): C07B61/00; C07F5/02.

4. De la solicitud de patente 

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

 Las  reivindicaciones  1-20  no  definen  correctamente  las  características  técnicas 
esenciales  de  las  etapas  comprendidas  en  las  síntesis,  tales  como temperatura, 
atmósfera, solventes y tiempo. Se sugiere definir adecuadamente las etapas de los 
métodos reclamados.

 Las  reivindicaciones  1-7,  hacen  referencia  a  un  método  para  formar  un  éster 
pinacólico. Sin embargo, las expresiones “alquil litio”,  “derivado de ácido borónico  
electrofílico”,   “base  acuosa”,  “ácido”,  “reacción  de  acoplamiento  de  Suzuki”,  “un  
solvente”, “un reactivo de acoplamiento de Suzuki”, “un catalizador de paladio”, “un  
ligando”  y “una  base”,  son   muy  amplias,  dado  que  abarcan  un  número 
indeterminado de compuestos que a su vez dan origen a un elevado número de 
composiciones de las cuales no se observa sustento en la descripción en cuanto a 
su preparación o efecto técnico. Se sugiere que el solicitante elimine del capítulo 
reivindicatorio cada una de las expresiones antes mencionadas y las reemplace por 
el nombre químico específico y particular de los compuestos que fueron empleados 
y ensayados en el método que se pretende reclamar. 

Se  observa  que  estas  características  se  encuentran  contenidas  en  las 
reivindicaciones 8 – 13, por lo que se sugiere eliminar las reivindicaciones 1 – 7.

 Las reivindicaciones 8 – 9, 13 – 15 y 17 - 20, no son concisas, porque los términos: 
“por  lo menos”,  “aproximadamente”  y  “al  menos”,  son imprecisos,  por  lo cual  no 
permiten distinguir la invención del estado de la técnica.  Se sugiere sustituirlos por 
un término preciso o un rango concreto.

 Las  reivindicaciones  14  y  17  no  son  concisas,  ya  que  los  términos “solvente”,  
“reactivo de acoplamiento de Suzuki”, “catalizador de paladio”, “ligando” y “base” no 
especifican un compuesto específico por su nombre químico o fórmula, sino por la 
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función que desempeñan. Se sugiere especificar los reactivos utilizados, además de 
las condiciones de reacción.

Se requiere al solicitante hacer las aclaraciones y correcciones necesarias. 

5.  Determinación del Estado de la Técnica

El  estado  de  la  técnica  se  determinó  con base en la  fecha  de presentación  de  la 
solicitud  de  prioridad:  diciembre  30  de  2011,  y  se  encontraron  los  siguientes 
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem Documento Título Fecha de Publicación

D1
US7611647 

(B2)

“PROCESS FOR THE 
SELECTIVE DEPROTONATION 
AND FUNCTIONALIZATION OF 
1-FLUORO-2-SUBSTITUTED-3-

CHLOROBENZENES”

03/Noviembre/2009

D2 Art. 1*

“Application of the Suzuki 
Reaction as the Key Step in the 

Synthesis of a Novel 
Atropisomeric Biphenyl Derivative 

for Use as a Liquid Crystal 
Dopant”

26/Julio/2003

*Application of the Suzuki Reaction as the Key Step in the Synthesis of a Novel Atropisomeric Biphenyl 
Derivative for Use as a Liquid Crystal Dopant. Cammidge, A. N. y Crépy, K. V. L.  Journal of Organic 
Chemistry. 2003, 68 (17), 6832–6835.

El  documento  D11 divulga  la  desprotonación  altamente  selectiva  de  1-fluoro-2-
sustituido-3-clorobencenos,  en  la  posición  adyacente  al  sustituyente  fluoro,  con 
compuestos  de  alquil-litio.  Los  litio-bencenos  resultantes  son  derivatizados  o 
funcionalizados  por  reacción  con  reactivos  electrófilos.  Más  particularmente,  la 
presente invención se refiere a un proceso para la preparación de un litio-benceno de 
fórmula I (Col. 1, Líneas 34-50).

 

El documento D22 divulga la síntesis de un derivado funcionalizado bifenilo fuertemente 
atropisomérico,  que  está  diseñado  para  poseer  una  gran  momento  dipolar  lateral, 
utilizando un acoplamiento de Suzuki como el paso clave y, posteriormente resuelto por 
HPLC quiral (Resumen). 

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art 18 D486)

La reivindicación 8 consiste en: “Un método    de    formación    de    2-(4-cloro-2-fluoro-
3-metoxilfenil)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano, que comprende:…” (Radicado Nº. 

1 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=7611647B2&KC=B2&FT=D
2 http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jo034652s?journalCode=joceah
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14-158850-00005-0000).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales D1 D2
Método    de    formación    de 

2-(4-cloro-2-fluoro-3-metoxilfenil)-
4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-

dioxaborolano, que comprende:

Preparación de 2- (4-cloro-2-
fluoro-3-metoxifenil) - [1,3,2] –

dioxaborinano (Col. 3, Líneas 20-
40) Síntesis de un derivado de fenilo 

altamente funcionalizado 
(Resumen)

Poner en contacto 2-cloro-6-
fluoroanisoI con n-butil-litio para 

formar 6-cloro-2-fluoro-3—
litioanisol

A una solución de 2-cloro-6-
fluoroanisoI en DME anhidro, 
adicionar n-butil-litio, luego 

trimetilborato. Posteriormente se 
agrega HCl y 1,3-propanodiol 

(Col. 3, Líneas 40-65)

No se menciona

Poner en contacto el 6—cloro-2
—fluoro—3—litioanisol con 

trimetilborato para formar 4-cloro-
2-fluoro-3-metoxifenilboronato de 

dimetilo No se menciona

Hacer reaccionar el 4-cloro-2-
fluoro-3-metoxifenilboronato de 

dimetilo con hidróxido de potasio 
acuoso para formar (4-cloro-2-

fluoro-3-
metoxifenil)trihidroxiborato de 

potasio
No se menciona

Hacer reaccionar el (4-cloro-2-
fluoro-3-metoxifenil) 

trihidroxiborato de potasio con 
ácido clorhídrico acuoso para 

formar ácido 4-cloro-2-fluoro-3-
metoxifenilboronico No se menciona

Hacer reaccionar el ácido 4-
cloro-2-fluoro-3-metoxifenil 

boronico con 2,3—dimetil—2,3-
butanodiol para formar un 2-(4-
cloro-2-fluoro-3-metoxilfenil)-

4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-
dioxaborolano No se menciona
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Someter el 2-(4-cloro-2-fluoro-3-
metoxilfenil)-4,4,5,5-tetrametil-

1,3,2-dioxaborolano a una 
reacción de acoplamiento de 

Suzuki en un medio con:

-un solvente,
-un reactivo de acoplamiento de 

Suzuki
-un catalizador de paladio

-un ligando
-una base

No se menciona

Acoplamiento de Suzuki
-Solvente: DME

- Reactivo de acoplamiento de 
Suzuki: Ester boronato

-Catalizador: PdCl2
-Ligando: PPh3

-Base: CsF (Pág. 6835, Col. 2)

El   documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención 
definida en la reivindicación 8 porque divulga un procedimiento para la preparación de 
2- (4-cloro-2-fluoro-3-metoxifenil) - [1,3,2] -dioxaborinano (Col. 3, Líneas 20-25). 

Adicionalmente, el documento D1 enseña que  una solución de 2-cloro-6-fluoroanisol 
(100 g) en 1 L de 1,2-dimetoxietano seco, se enfría a -70 ° C, se añaden 274 mL de 2,5 
M n-BuLi en hexano durante 12 min. Durante la adición, se deja calentar la reacción a 
-50 °C durante 20 min. Una pequeña muestra se extrae directamente, se diluyó con 
éter  y  se  extrajo  con  agua.  La  fase  orgánica  se  comprueba  mediante  GC. 
Posteriormente, la solución se enfría a -70 °C, antes de añadir 74,4 g de borato de 
trimetilo, gota a gota. La adición dura 15 minutos y la solución incolora se calienta a 0 
°C, antes de adicionar 140 g de HCl al 37%. La solución incolora desprende un gas y 
se agita durante 20 min antes de transferir la mezcla de dos fases a un embudo de 
separación. La capa inferior de agua (285 ml) se separa. La fase orgánica se coloca en 
un matraz y se añaden 62 g de 1,3-propanodiol a la solución incolora turbia. La capa de 
agua reservada se extrae una vez con 300 ml de éter y las fases se separan en 195 ml 
de la fracción acuosa y aproximadamente 390 ml de fase orgánica. Se añade la fase 
orgánica en el matraz. Esta solución turbia se concentra y se calienta a 60-70 °C para 
dar un aceite casi incoloro con algo de agua presente (Col. 3, Líneas 40-65).

Por otra parte,  el  documento D1 enseña la preparación del ácido 4-cloro-2-fluoro-3-
metoxifenilborónico, que se resume a continuación (Col. 4, Líneas 10-65):

Las diferencias entre la invención, definida en la reivindicación 9 y el procedimiento 
divulgado en D1 consisten en el derivado de boro presente en la molécula intermedia y 
en someter dicha molécula a un acoplamiento de Suzuki.

El efecto que logra incluir  someter la molécula al acoplamiento de Suzuki es que se 
produce un intermediario herbicida.

Por  lo  tanto,  el  problema  técnico  objetivo  que  pretende  resolver  esta  invención  se 
puede formular así: cómo modificar el procedimiento conocido en D1 para conseguir un 
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intermediario herbicida.

Sin  embargo,  la  utilización  de  acoplamientos  de  Suzuki  para  generar  moléculas 
derivadas de fenilo altamente funcionalizadas, ya está divulgado en el documento D2 
que se refiere a reacciones de Suzuki, que uno de los métodos más usados y versátiles 
para sintetizar biarilos (Pág. 6832, Col. 2).

Es importante resaltar, que si bien en el documento D1 el diol utilizado es diferente al 
de  la  solitud  (1,3-propanodiol  en  D1  y  2,3-dimetil-2,3-butanodiol  en  la  presente 
solicitud) y por lo tanto, el producto intermediario que es sometido al acoplamiento de 
Suzuki es diferente, la persona del oficio normalmente versada en la materia esperaría 
obtener  el  mismo producto  final  de la  reivindicación 9,  independientemente  del  diol 
utilizado como intermediario, ya que el sustituyente organoborónico no se encuentra en 
el producto final, y el uso de 1,3-propanodiol o 2,3-dimetil-2,3-butanodiol, se encuentra 
sugerido en el documento D2 (Pág. 6834, esquema 3).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría el 
acoplamiento  de  Suzuki  del  documento  D2  en  el  procedimiento  divulgado  en  el 
documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 8 de la solicitud. Por lo cual 
se considera obvia.

Por otra parte, el documento D2 muestra que todos los reactivos y disolventes se secan 
cuidadosamente antes de su uso, y para el acoplamiento de Suzuki,  el derivado de 
boro 22 (ver esquema anterior),  fluoruro de cesio (138 mg, 0,906 mmol), cloruro de 
paladio  (1,7  mg,  0,009  mmol),  trifenilfosfina  (4,9  mg,  0,018  mmol),  el  derivado 
halogenado (100 mg, 0,309 mmol) y DME (10 ml), se calentaron a 90 °C durante 2 días 
en atmósfera de nitrógeno seco. El disolvente se eliminó mediante presión reducida y 
se adicionaron diclorometano y agua (Material suplementario documento D2, Pág. 18). 

Puesto que las reivindicaciones dependientes 9 – 20  no mencionan características 
inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas. Se reitera que, según 
lo dicho antes, las reivindicaciones 1 – 7 son generalizaciones de las reivindicaciones 8 
– 13, por lo que tampoco se considera que posean nivel inventivo.

Las reivindicaciones 1 –  20 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen 
con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

7. Conclusión

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

Ítem Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 US7611647 (B2) 1-20 Nivel Inventivo
D2 Art. 1 1-20 Nivel inventivo
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8. Respuesta a los argumentos de la solicitante 

Argumentos con respecto a la falta de claridad

1. El solicitante  argumenta  que  “Con  respecto  a  la  objeción  formulada  a  la 
reivindicación  1  por  ser  amplia  y  general,  se  pone  de  presente  que  dicha  
reivindicación  se  ha  modificado  especificando  la  estructura  del  éster  
pinacólico…” 

Se aclara que la estructura especificada, corresponde a una razonable generalización 
de  los ejemplos  mostrados,  por  lo  que se  presenta  concisión  en el  nuevo capítulo 
reivindicatorio respecto a las sustituciones en la posición 3 del anillo.

2. El solicitante  afirma  que  “con  respecto  a  la  objeción  formulada  a  las 
reivindicaciones  2,  10,  19  y  21  por  describir  el  método  por  medio  del  
rendimiento,  se  pone  de  presente  que  estas  reivindicaciones  han  sido 
eliminadas del pliego reivindicatorio...” y “con respecto a la objeción formulada a 
la reivindicación 16 por hacer  referencia a un uso, se pone de presente que  
dicha referencia se ha eliminado…”

Las objeciones respecto a los usos o caracterización de métodos por los rendimientos 
obtenidos  han  sido  superadas,  al  eliminar  las  reivindicaciones  donde  estas  eran 
reclamadas.

3. El solicitante sostiene “Con respecto a la objeción formulada a las expresiones  
"... al menos, mayor o igual, más o igual…” se pone de presente que estamos  
en desacuerdo,  ya que para  una persona  versada  en la  materia  es  claro  el  
alcance de las mismas, pues no se encuentran efectos o cambios significativos 
en el efecto técnico esperado si los valores cambian en rangos de mayor o igual  
o al menos”

Se aclara que sí se encuentran efectos significativos al variar los rangos reclamados. 
Las reacciones químicas son dependientes de factores como tiempo y temperatura, por 
lo  que  cambios  en  estos  parámetros  pueden  afectar  los  rendimientos  de  las 
reacciones, por ejemplo, a mayores tiempos de reacción se puede presentar un menor 
rendimiento3, debido posiblemente a la baja estabilidad de los productos obtenidos, por 
lo que es necesario  reclamar  rangos exactos,  donde se evidencie el  efecto  técnico 
mostrado en los ejemplos.

Argumentos con respecto al estudio de nivel inventivo 

1. El solicitante sostiene “En primer lugar, D1 enseña un método para formar 2-(4-
cloro-2-fluoro-3-metoxifenil)-[1,2,3]-dioxiborinano  y  ácido  boronico  4-cloro-2-
fluoro-3-metoxifenil. (D1, columnas 3-6). D1 no ensena o sugiere un método de 
someter dicho compuesto a un reactivo de acoplamiento de Suzuki”

Se  aclara  que  el  documento  D1  enseña  que  los  litiobencenos  resultantes  de  la 
invención,  precursores  de  herbicidas,  son  posteriormente  derivatizados  o 
funcionalizados por reacción con reactivos electrofílicos (Col. 1, Líneas 35-40), donde 
los  ésteres  ácidos  borónicos  son  particularmente  preferidos  (Col.  ,  Líneas  65-67), 

3 http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/0471220396 Synthetic  Organic  Libraries:  Solid-Phase 
Discrete Libraries, en Solid-Phase Synthesis and Combinatorial Technologies, Seneci, P.  John Wiley & 
Sons. 2003. Pág. 246.
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dando lugar a compuestos de la siguiente estructura (Col. 3, Líneas 35-40):

No  obstante,  no  se  menciona  especificamente  las  reacciones  de  acoplamiento  de 
Suzuki, este tipo de compuestos derivados de boro, son ampliamente conocidos por 
utilizarse en reacciones de formación de enlaces carbono-carbono, entre los que se 
encuentran los acoplamientos de Suzuki4, por lo que la persona normalmente versada 
en la materia, en vista de las enseñanzas del documento D1 hubiera llegado a este tipo 
de reacciones.

2. El solicitante  asegura  que  “En  segundo  lugar,  D3  enseña  la  síntesis  y 
caracterización  de  ácido  2,6-difluoro-4-caboxifenilboromico  y  un  derivado  de  
biotina de la misma (D3, Titulo). D3 no enseña o sugiere un método de someter  
dicho compuesto a un reactivo de acoplamiento de Suzuki”

El solicitante tiene razón. D3 utiliza derivados de ácidos borónicos como precursores 
para la formación de radiografías de emisión de positrones y no sugiere someter los 
compuestos a acoplamientos de Suzuki. Por lo tanto, D3 no fue utilizado para realizar 
el nuevo examen de patentabilidad.

3. El  solicitante  afirma  que “…Por  lo  tanto,  D2  enseña  que  la  reacción  de 
acoplamiento de Suzuki del éster pinacólico de ácido boronico con impedimento  
estérico  y  compuesto  de  bromuro  requiere  el  uso  de los catalizadores  Pd y 
fluoruro de cesio, y no solo el catalizador Pd”

Se aclara que, efectivamente, D2 enseña reacciones de acoplamiento de Suzuki con 
impedimento  estérico.  Sin embargo,  es importante  resaltar  que el  único catalizador 
empleado es el de paladio, y que el fluoruro de cesio es la base utilizada en la reacción, 
como es especificado por sus autores (Pág. 6835, Párr.1).

De tal  forma,  si  bien se presentan diferencias en las bases empleadas (CsF en el 
documento D2 y K2CO3 en la presente solicitud), es necesario tener en cuenta que las 
sales de fluoruro se utilizan cuando se presentan impedimentos estéricos y que bases 
como K2CO3 son débiles, y por lo tanto eficaces para una amplia gama de reacciones 
de acoplamiento de los ácidos arilborónicos, y que no son adecuadas para reactivos 
que esten impedidos estéricamente en posición  orto5, como es el caso de D2, por lo 
que es de esperarse que la persona normalmente versada en la materia realizara el 
cambio  de  base  al  pasar  de  los  reactivos  de  D2  a  los  reactivos  mostrados  en  la 
presente solicitud. 

4. El solicitante sostiene “Por conveniencia, el esquema de la reacción de Suzuki  
del  éster  pinacólico  de  ácido  4-cloro-2-fluoro-3-sustituido-fenilboronico  y  4-
acetamido-3,6-dicloropicolinato de metilo como es descrito en la página 9, líneas  
3 a 16 se presenta a continuación:”

4 http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/3527606548  Structure,  Properties,  and  Preparation  Of 
Boronic Acid Derivatives. Overview of Their Reactions and Applications, en Boronic Acids: Preparation 
and Applications in Organic Synthesis and Medicine. Hall, D.G. Wiley-VCH. 2005. Pág. 69.
5 http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9783527619535 Metal-Catalyzed Cross-Coupling Reactions 
of  Organoboron  Compounds  with  Organic  Halides.  Miyaura,  N.  en  Metal-Catalyzed  Cross-Coupling 
Reactions. Meijere, A. et al. Wiley-VCH. Vol. 2, 2004. Pág. 71-74.
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“Como se muestra anteriormente, la solicitud divulga un metodo en donde la  
reaccion de acoplamiento de Suzuki entre ester pinacolico de acido 4-cloro-2-
fluoro-3-sustituido-fenilboronico (es decir, un ester pinacolico de acido boronico  
con impedimenta esterico) y un compuesto de haluro con impedimento esterico  
puede ser obtenido en la presencia de un catalizador Pd, un ligando, una base y 
un solvente, y en la ausencia de fluoruro de cesio”

Se aclara que el solicitante no divulga un método donde se realice un acoplamiento de 
Suzuki para obtener un producto con impedimento estérico. 

Como se observa en la descripción de la presente solicitud (Radicado N° 14-158850-
00000-0000, Pág. 14, Párr. 1) “la solución de éster pinacólico… se puede someter a 
una  reacción  de  acoplamiento  cruzado…  para  producir  o  formar  un  6–(4–cloro–2–
fluoro–3–sustituido–fenil)–4–aminopicolinato,  como 4–acetamido–3–cloro–6–(4–cloro–
2–fluoro–3–metoxifenil)picolinato de metilo”, la sustitución se da sobre el cloro ubicado 
en la posición 6 del 4-acetamido-3,6-dicloropicolinato y no sobre el cloro localizado en 
la  posición  3,  como se  encuentra  representado  en la  figura  que  se  muestra  en  la 
respuesta al primer examen de patentabilidad (Radicado N° 14-158850-00005-0000, 
Pág. 7).

Por lo tanto, al darse la sustitución en la posición 6, el producto obtenido no presenta 
impedimento  estérico,  y  es  de  esperarse  que  se  pueda  sintetizar  con  mayores 
rendimientos  respecto  a  los  reportados  en  el  estado  de  la  técnica  en  D2,  que  si 
presentan dicho impedimento en la posición 3, donde se lleva a cabo la sustitución.

5. El  solicitante  afirma  que “Por  la  misma  razón  discutida  anteriormente  ,  la  
persona versada en la materia basado en las enseñanzas de D1 a D3 no se  
vería motivada a llegar de manera obvia a un método que comprende someter  
el 2-(4-cloro-2-fluoro-3-metoxilfenil)-4,4,5,5-tetrametil-1;3,2-dioxaborolano a una 
reacción de acoplamiento de Suzuki en un medio que consiste esencialmente de 
por  lo  menos  un  solvente  y  un  reactivo  de  acoplamiento  de  Suzuki,  un 
catalizador  de  paladio,  un  ligando,  y  una  base,  como  lo  divulga  la  nueva 
reivindicación modificada 9”

Se aclara que, como se mencionó anteriormente, la persona del oficio normalmente 
versada en la materia, con las enseñanzas del documento D1, donde se lleva a cabo la 
síntesis de derivados fenilborónicos y el documento D2, donde derivados fenilborónicos 
son  empleados  en  reacciones  de  acoplamiento  de  Suzuki,  sí  hubiera  llegado  a  la 
materia reclamada en la reivindicación 1.



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 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.

Si  como respuesta a este requerimiento el  solicitante llegara a modificar:  i)  el  capítulo 
reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo 
reivindicatorio,  y  desee  que  se  realice  un  nuevo  examen  de  patentabilidad  a  esta 
modificación,  no  deberá  pagar  la  tasa  de  modificación  voluntaria  pero  sí  la 
correspondiente a  la  tasa  de  examen  de  patentabilidad.  En  todo  caso,  el  número  de 
requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el  término del estudio de 
patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de 
patente de invención. Adicionalmente, 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 deberá pagar la tasa 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  2016-06-21

Elaboró: Diana Milena Sanchez Lancheros
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
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