151
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogota D.C.,

Abogada LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
clientes@cavelier.com, cavelier@cavelier.com

ASUNTO Radicacion 10 137 673

Tramite 011
Evento 378
Actuacién 919
Oficio we=-19172
Folios 7

Patente de Invencion E Patente de Modelo de Utilidad I—J

Via PCT (Fase Nacional) [7_} Capitulo | Capitulo Il E_—]

No. Solicitud Internacional PCT/JP2009/059489
Fecha de Presentacién Internacional 19/Mayo/2008

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

1. Documentos estudiados

Descripcién: Folios 57 a 121 5/Noviembre/2010
Reivindicaciones: Folios 122 a 124 5/Noviembre/2010
Prioridad: JP 2008-132190 20/May0/2008

' JP 2009-003467 9/Enero/2009

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. Obijeto de la invencion

Titulo de la solicitud: “Compuestos De Pirazol, Procesos Para Su Produccion Y
Herbicidas Que Los Contienen”.

El problema planteado en esta solicitud es suministrar proporcionar herbicidas que
tengan excelentes actividades herbicidas contra malezas, que sean seguros para los
cultivos y que puedan controlarse las dosis para mantenerse bajas.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos
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R donde los sustituyentes significan como se observa en el
documento,
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El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Ciasificacion Internacional de
Patentes (CIP). A01 N 43/56 // C 07 D 231/20

4. Reivindicaciones relativas a un uso 0 a un segundo uso (Art 14 y 21 D 486)

La reivindicacion 9 ensefia un método para controlar plantas no deseadas o inhibir
su crecimiento, que comprende aplicar una cantidad eficaz como herbicida del
compuesto de pirazol o su sal definidos en las reivindicaciones 1,2, 3,5, 6 07 alas
plantas no deseadas o a un sitio donde crecen. Es evidente que la llamada etapa de
“aplicar una cantidad eficaz como herbicida del compuesto de pirazol” corresponde a
la forma de usar el compuesto pirazol de las reivindicaciones 1, 2, 3, 5,6 0 7, aunque
en su preambulo se reclame como método. Se le aclara al solicitante que un método
cuya Unica etapa corresponde a una aplicacién, dicha aplicacién es un uso. Por lo
tanto dicho método no es patentable de acuerdo con el articulo 14

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las Reivindicaciones 1 y 5 que hacen referencia a los compiestos de [a invencidn,
muestran términos muy generales “alquilo”, "alcoxi”, “alcoxicarbonilo”, “alquilsulfonilo”
y “alquileno”, que pueden abarcar desde sustituyentes con 1 carbono hasta n
carbonos, se sugiere restringir a los compuestos probados en los ejemplos de

aplicacién.
6. Determinacidon del Estado de la Técnica
El Estado de la Técnica se determiné con base en la Fecha de Presentacion de la

Solicitud de Prioridad: 20 de Mayo del 2008 y se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item Documento Titulo Fecha de Publicacion”
PROCESS FOR PRODUCING 4-BENZOYL- .
D1 US54942246 5-HYDROXYPYRAZOLES 17/4ulio/1990
BENZOYLPYRAZOLE COMPOUNDS AND

D2 | W02007069771 O SOMPOUNDS / 21/Juniof2007
PYRAZOLE DERIVATIVES AND
D3 EP352543 HERBICIDES CONTAINING THEM. 31/Enero/1990
PYRAZOLE DERIVATIVE AND HERBICIDE
D4 EP282044 CONTAINING IT. 21/Septiembre/1988

D1http:/iworldwide espacenet. com/publicationDetails/biblio?DB=EPODQOC&|1=0&ND=38&adijacent=true&

locale=en EP&FT=D&date=19900717&CC=USENR=4042246A8KC=A

divulga (abstract) un proceso para producir 4-benzoil-5-hidroxilpirazoles de férmula Wl
R! R?

C -3

donde los sustituyentes significan como se observa en el documento.

D2http:/igb.espacenet. com/search97cgifsd7 cgi.exe?Action=FormGen&Template=gb/en/advanced.hts
divelga (abstract) compuestos  benzoilpirazol  representade  por la  férmula (D)
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) 0 su sal, utiles como herbicidas y productos intermedios
de los mismos.

D3nttp:fworldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio? DB=EPODOC&JI=0&ND =38 adjacent=true&
locale=en EP&FT=D&date=19800131&CC=EPANR=0352543A1&KC=A1
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divulga {abstract) derivados de pirazol de formula | A y

sales de los mismos donde los sustituyentes significan como se observa en el documento.

D4http.//worldwide espacenet. com/publicationDetails/biblio? DB=EPQDOC&!=0&ND=3&adjacent=true&
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divulga (abstract) derivados de pirazol de formula | A y

sales de los mismos donde los sustituyentes significan como se observa en el documento, usados
como herbicidas.

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

La reivindicacion 5 consiste en un compuesto de pirazol representado mediante la

formula (Il) o su sal:
Rd

R? ?

R5

7 \ (in
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R’ en la cual R' es alquilo, R? es un atomo de
hidrégeno o alquilo, R* es alquilo, R® es aiquilo sustituido con un alcoxi, alcoxi
sustituido con un alcoxi, o alcoxicarbonilo, y R® es alguilsulfonilo.

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

[

Caracteristicas | D1 | D2 | D3 | D4
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esenciales |
Compuesto de pirazol |
| representado . N B ‘ '
mediante la formula Y N B
| Mhosusat — A—N" N (5-hidroxi-1- | HsC—N" | A.*N/N\ |
_N R = | etil-1H4- — | — |'
| R”“'-N ~ | HOC 0 | pirazol-4- | Qo o Qo '
| — ! ©iE-2- ©
R . , X
| o o | . metoxietoxi)- . ' X
| : |
| 3 , 2-njetil-4-- . | :
| R R (metilsulfonil | v y
| &3 . Yenil)cetona | -z ! so.Me
] 4 | Q: H | 2 |
R | . .
| ’ |
’ L . | | |
. Rlesaiquio | at’g'nf(')‘;“c'j'g g:rtlt;?wo | Eio | Metil : A: Me. Et o i-Pr_!
R? es un atomo de | B: hidrogenooun | 4 : H ' B H
hidrégeno o alquilo grupc metilo | ' ' '
| I R": grupo alquilo de ' l |
f R* es alquilo . 14daomosde | Metil X: Me . X: Me
{ i carbono | L
[R®es alquilo sustituido | R. grupo alcoxialooxi | | i
con un alcoxi, alcoxi ? de 3-6 carbonos 0 , | '
sustituidoconun ' grupo alcoxialquilo ' 2-Metoxietoxi Y: OCH,CH;OMe Y: CH,OMe
| alcoxi, o | de 2-5 atomos de |
| alcoxicarbonilo | carbono. , N |
) " R alquilsulfonil que | ' |
' R®es alquilsulfonilo. | tiene 1-2 dtomos de | metilsulfonil | Z: S0,Me | SO;Me l
| o - - o~ e a. . C@bDORO_ L. A

Las caracteristicas esenciales de la composicion de la reivindicacién 5 habian sido
divulgadas previamente en:

C R3

D1, el cual ensefia un compuesto de férmula donde
los sustltuyentes significan A: alquilo de 1-3 atomos de carbono B: hidrogeno o un
grupo metilo, R": grupo alquilo de 1-4 4tomos de carbono, R?: grupo alcoxialcoxi de
3-6 carbonos o grupo alcoxialquilo de 2-5 atomos de carbono. R”: alquilsulfonil que
tiene 1-2 atomos de carbono [Columna 1 Linea 44 hasta Columna 2 Linea 4).

D2, el cual ensefnan el compuesto (5-hidroxi- 1-etil-1H-pirazol-4-il)(3-(2-metoxietoxi)-2-
metil-4-(metilsulfonii)fenil)cetona [Ejemplo 7 Pag. 81].

03, el cual ensefia el compuesto de férmula e , donde X es
metilo, Y es 2-metoxietoxi y Z: es metilsulfonilo [Pag. 24 Tabla 3 Fila 9].
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D4, el cual ensefia el compuesto de formula A . donde A:

Me, Et o i-Pr, B: H, Y: CH,OMe {P&g. 36 Compuestos 1, 3 y 4].

En consecuencia, la reivindicacién 5 no es nueva, segun lo divulgado en los
documentos D1 a D4,

Las reivindicaciones dependientes 6-8 no mencionan alguna caracteristica que haga
nueva a la composicién de la reivindicacion 5, por lo cual se considera que no son
nuevas.

Nivel Inventivo {(Art18 D486)

La reivindicacién 1 consiste en un compuesto de pirazol representado mediante la
férmula (1) o su sal:
0 R
R? 5
a2t e
; f
er q/\? A ~gs (D
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A [ 3

\O/kO/R en la cual R' es alquilo, R? es un atomo de
hidrégeno o alquilo, R®es alquilo, R* es alguilo, R” es alquilo sustituide con un
alcoxi, alcoxi sustituido con un alcoxi, o alcoxicarbonilo, R® es alquilsulfonilo, A es
alquileno sustituido con al menos un alquilo.

R‘l

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

Caracteristicas esenciales D4
Compuesto de pirazol representado mediante la Derivados Pirazoles de férmula
férmula (1) o su sal: b Y
0 R 0 /
L
B ¢ A
M R \] ]I
N 04
|
A
R’ es alquilo A grupo alquilo con 1-3 atomes de carbono
R? es un atomo de hidrégeno o alguilo B: H o alquilo con 1 a 3 atomos de carbono
R* es alquilo X: grupo alquilo con 1 a 6 atomos de carbono
R” es alquilo sustituido con un alcoxi, alcoxi Y- -L-O-R'

sustituido con un alcoxi, o alcoxicarbonilo

R°® es alquilsulfonile, Z -S(0)R™”/n:0a2/R™

L: grupo alquileno de 1 a 6 atomos de carbono
A es alguileno sustituido con al menos un alguilo. | que puede ir sustituide con un alquilo de 1 a 3
atomos de carbono
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A Q ; 0Q; -O-L-OC(O)R ™ |
\‘O‘/l\o/R | R': grupo alcoxi con 1 a 6 atomos de carbono |

_ S

R’ es alquilo

El documento D4, considerado estado de ia técnica cercano a la invencion definida
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en la reivindicacion 1, divuiga Derivados Pirazoles de férmula A
donde los sustituyentes significan como se observa en la tabla [Pag. 4 Linea 16 a
Pag. 6 Linea 39.

Como se evidencia en la tabla comparativa anteriormente presentada, los
compuestos de formula (1) de la solicitud bajo estudio corresponden a una seleccion
de compuestos que ya habian sido revelados en el documento D4 y la diferencia
entre las ensefanzas de estos dos documentos radica en que la anterioridad D4 no

ensefia de manera especifica en sus ejemplos compuestos pirazoles con un patron
~

Q .
A.\ )L\ /.RJ'

de sustitucion o o tal como si lo hace la presente solicitud.

No obstante, el efecto que logra realizar la seleccién de compuestos antes
mencionada no puede ser determinado porque no existe alguna evidencia que
indique que dichos compuestos tengan alguna ventaja técnica sobre los compuestos
ya conocidos en la anterioridad D4.

Por lo tanto el Problema Técnico Objetivo de la presente solicitud consiste en
proporcionar compuestos derivados de pirazol que tengan actividad como herbicidas
seleccionados de compuestos ya conocidos en el estado de la técnica.

En vista de lo mencionado previamente, la persona medianamente versada en la
materia habria derivado de manera obvia y sin mucho esfuerzo de su parte los
compuestos descrito en ia reivindicacion 1 de la presente solicitud toda vez que
estos se limitan a una simple seleccion de los compuestos con actividad herbicida ya
conocidos en la antericridad D4.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 y 3 no mencionan caracteristicas
tnventivas adicionales, tampoco pueden ser consideradas inventivas.

La reivindicacion 4 ensefia un proceso para producir un compuesto de pirazol
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Rz\\’__/l\v/‘“\%‘/ R?

| ' 0
R' A ; 2
. - R
representado mediante la férmula (1) o su sal O’J\O" que
comprende hacer reaccionar un compuesto de pirazol representado mediante la
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férmula (1) o su sal R’ con un compuesto representado

0
A 3
. . Haly”” \‘“OJ\O/ i . ,
mediante la férmula (lll) , Hal es Halégeno y los demas
sustituyentes significan como se menciona en las reivindicaciones anteriores,
tampoco se considerara inventiva, en vista de D4, donde ya se divulga el proceso de
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condensacién entre A donde E es un atomo de
halégeno y los demas sustituyentes significan como se observa en el mismo

documento[Reivindicacién 9 Pag. 304 Lineas 38 a 57].

8. Conclusién

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

Item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 US4942246 5-9 Novedad

D2 WO2007069771 5-9 Novedad

D3 EP352543 5-9 Novedad

D4 EP282944 5-9/1-4 Novedad / Nivel Inventivo

9. Respuesta a los argumentos del solicitante

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 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, ¢ 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 y presentarla por escrito

Notifiguese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal ¢), 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 fijacion en lista, de fecha
23001, ap

Elaborado por: Jhonattan Sanchez Sanchez 0 M
Revisado por: Jacqueline Alfonso Rozo
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