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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 12-51540- -4 FECHA: 2014-02-07 10:15:47

DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO |
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y I FOLIOS: 4

ACT: 519 PRESENTACION

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
2020
Bogota, D.C.,

Abogado(a)/Sefior(a)
JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS

Asunto: Radicacion: 12-51540- -4

Tramite: 11

Evento: 378

Actuacion: 519

Oficio: 1411

Folios: 4
Patente de Invencion X Patente de Modelo de Utilidad
Via Nacional
Via PCT (Fase Nacional) X Capitulo | X | Capitulo Il
No. Solicitud Internacional PCT/EP2010/0064742
Fecha de Presentacion Internacional 04/10/2010

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: Radicado No.12- 27/Marzo/2012
051540-00000-0000

Reivindicaciones: Radicado No.12- 27/Marzo/2012
051540-00000-0000

Prioridad: US 61/250,149 9/Octubre/2009
EP 09172677.8 9/0Octubre/2009

2. Analisis de la Prioridad
Se acepta la reivindicacion 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.

Expediente 12-51540- -4 ler Art 45




: Pros ad
Indusiria vy Comercio p S
SUPERINTENDENCIA

3. Objeto de la invencion

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capitulo Primero del
Titulo X de la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendra
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
mas de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria,
sblo se estudiaran las cubiertas por la tasa pagada. Dado que el solicitante ha
cumplido con este requisito se realizé el estudio de todo el capitulo reivindicatorio.

Titulo de la solicitud: “Fenil piri(mi)dinilazoles”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la infestacion por
microorganismos en plantas.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona nuevos
compuestos derivados de fenilpiridinazoles.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): CO7D 401/04 // 401/14 //403/04 //403/14 //471/04 /] 487/04, AO1N
403/14.

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

La reivindicacion 9 presenta un procedimiento para el control de hongos
fitopatdogenos el cual consiste en la aplicaciéon de los compuestos en el medio
ambiente donde se desarrollen los hongos.

Por su parte, la reivindicacion 10 presenta un agente de control de hongos
fitopatdgenos que se caracteriza por contener los compuestos objeto de la
solicitud. Tal como se encuentran presentadas estas reivindicaciones hacen
alusion al uso de los compuestos tanto en una formulacién como en la aplicacion.

Dado que la legislacidn vigente no acepta los usos como materia a patentar, estas
reivindicaciones deberian eliminarse del capitulo reivindicatorio.

5. De la solicitud de patente

Titulo

El titulo corresponde con el objeto de la solicitud.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1 y 5 no son claras ni concisas ya que presentan
compuestos de formula la y Ib, respectivamente. Estos compuestos se presentan
por medio de férmulas Markush y para esta formula se presentan 7 radicales
sustituyentes, cada uno de los radicales puede tener el significado de diez

funciones orgénicas diferentes. De tal manera que, se presentan una gran
cantidad de compuestos en una misma solicitud.

Expediente 12-51540- -4 ler Art 45



, Pros ad
Indusiria vy Comercio p S
SUPERINTENDENCIA -

Descripcion (Art 28 D 486)

En el capitulo descriptivo de la solicitud no se presentan suficientes ejemplos que
demuestran la actividad de los diversos compuestos que se reclaman en la
solicitud.

Se requiere al solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

6. Unidad de invencion (Art 25 D 486)

La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invencion ya que la formula
Markush que corresponde a los compuestos de formula (1), habia sido divulgada

previamente en el documento patente WO 03/049542 Al. En la siguiente tabla se
presenta una comparacion entre las estructuras de las compuestos de la solicitud.

R!’J
R
-
X

R\ 1
y@ [1-a]
N 2

R
]’

X1 significa N

Compuestos solicitud Compuestos WO 03/049542 Al

Algunos de los grupos inventivos estan definidos por las siguientes caracteristicas
esenciales:

1° Compuestos en los cuales X1= CH, R1= fenilo , R2=ciano , R3=alquilo , R4=
hidrégeno , R5=hidrégeno , R6=cicloalquilo

2° Compuestos en los cuales X1=N , R1= naftalenilo , R2=nitro , R3= alquinilo ,
R4=hal6égeno , R5=fltor , R6=alquilo

3° Compuestos en los cuales X1=CH , R1= quinolin, isoquinolin , R2=haldégeno |,
R3=alquenilo , R4=ciano , R5=cloro , R6=SH

4°  Compuestos en los cuales X1=N , Rl=benzotiofen , R2=alquilo ,
R3=cicloalquil alquilo , R4=C(O)OR12 , R5=bromo , R6=0OH
5° Compuestos en los cuales X1= CH, Rl=benzofuran , R2= alcoxi |,

R3=cicloalquiloxi , R4= SR12 , R5=ciano , R6=nitro

6° Compuestos en los cuales X1=N , R1= benzodioxol , R2=cicloalquilo
R3=alcoxi , R4= NR12R13, R5=nitro , R6=ciano

7° Compuestos en los cuales X1=CH , Ril=fenilo , R2= haloalquilo |,
R3=aciloxialquilo , R4= C(O)NR12R13, R5=0H, R6=bromo

8° Compuestos en los cuales X1= N, Rl=naftalenilo , R2=alquiltio , R3=
heteroarilalquilo , R4=N=CR22 , R5=SH , R6=cloro

9° Compuestos en los cuales X1= CH, R1= quinolin, isoquinolin , R2=hidrégeno ,
R3=alquiltio alquilo , R4=alquilo , R5=alquilo , R6=hidrégeno

10° Compuestos en los cuales X1=N , Rl=benzotiofen , R2=heterociclilo
R3=oxohetericiclilo , R4= cicloalquilo , R5=cicloalquilo , R6=fltor.

11. Compuestos en los cuales X1=N , Ril=fenilo , R2=H , R3=alquilo,
hidrégeno , R4= arilo C6-C14 , R5=H, halégeno , R6=hidr6geno, halégeno.
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12. Compuestos en los cuales X1=N, CH , R1=quinolin, fenilo , R2=H, alquilo |,
R3=alquilo, cicloalquilo , R5=halégeno , R6=halégeno.

Se sugiere presentar las solicitudes divisionales que considere necesarias, 0
limitar la solicitud inicial a una sola invencién, eliminando de ella las otras
invenciones.

7. Determinacion del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determin6 con base en la fecha de presentacion de la
solicitud de prioridad: octubre 9 de 2009. Consultadas las fuentes de informacion
con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el
objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacién
D1 Wo 03;/\(1)49542 Pyrazoles-pyrimidine fungicides 19 Junio 2003

Agrochemical compositions
containing pyrazoles as the active
D2 WO 01/30154 agents and use of said 3 Mayo 2001
compositions as plant protection

agents with a fungicidal action
Substituted pyrazoles as P38
Kinase inhibitors

D3 US 6525059 25 Febrero de 2003

El documento D1* divulga un compuesto de formula | y su uso como fungicida y
métodos para su preparacion. (resumen).

El documento D2? divulga composiciones agroquimicas que presentan accion
fungicida, las cuales contienen compuestos de férmula (I) como ingrediente

activo. La invencion también presenta métodos para combatir hongos en plantas
por medio de agentes que contienen los compuestos de formula (1). (resumen).

El documento D3® divulga una clase de derivados de pirazoles los cuales se
definen por medio de la formula (IA). (resumen).

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

No obstante la solicitud no guarda unidad de invencién se realiza el examen de
patentabilidad a los grupos inventivos 11 y 12 respectivamente.

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicacidén 1 consiste en: “ Compuestos de férmula (1)". (Ver radicado No.
No.12-051540-00000-0000).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

| Caracteristicas esenciales | D1

1http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?
docld=W02003049542&recNum=1&docAn=1B2002005146&qgueryString=FP:
(W0O2003049542%20)&maxRec=1

2http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?
docld=W02001030154&recNum=1&docAn=EP2000010468&queryString=FP:
(W0200130154)&maxRec=1

3https://www.google.com/patents/US6525059?
dg=US6525059&hl=es&sa=X&ei=nbDuUviZBIPVkQe7m4CYDQ&ved=0CDgQ6AEWAA
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Compuesto de formula I:

[1-a]

Un compuesto de formula I: (Reivindicacion

1)

formula

El &tomo de nitrégeno esta fijo en la

R4 = arilo C6-C14

El grupo arilo esta fijo en la formula

R5= hidrégeno o halégeno

R7=hidrégeno o halégeno

R6= hidr6geno o halégeno

R6=hidr6geno o halégeno

R1=fenilo

R3= fenilo

R2=hidrégeno

R2= hidrégeno

d

R3=alquilo o hidrégeno R1 es hidrogeno, C1-6 alquil

Las caracteristicas esenciales de los compuestos de la reivindicacion 1 habian
sido divulgadas previamente en el documento D1 el cual ensefia compuestos de
formula (1). (Reivindicacion 1).

En consecuencia, la reivindicacion 1 no es nueva o carece de novedad, segun lo
divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 2 — 15 no mencionan alguna caracteristica que
haga nueva a la composicion de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que
No son nuevas.

La reivindicacidon 13 consiste en: Compuestos de formula (l). (Ver radicado No.
No.12-051540-00000-0000).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales D3
Compuesto de formula llI: Pyrazoles sustituidos de férmula (I A).

Rr-m“..w_;f NH. _ﬁ.::'_"f_'t:;.,
RE T & L7 g
R—"5-R .
H -h; T |
(LU} i (Col.3, linea 1 a 10)
X1=N,CH R3=piridinil o pirimidinil

(Col.6, linea 39 a 41)

sustituido con el grupo amino y
halégeno
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(Col.6, linea 67 y Col.7, linea 3)

R5= halégeno

R3= piridinil o pirimidinil
(Col.6, linea 39 a 41)

sustituido con el grupo amino y
hal6geno

(Col.6, linea 67 y Col.7, linea 3)

R6= hal6égeno

R3=piridinil o pirimidinil
(Col.6, linea 39 a 41)

sustituido con el grupo amino y
halégeno

(Col.6, linea 67 y Col.7, linea 3)

R1=quinolin,benzodioxol,fenilo

R2= aril, heterociclil.

(Col.4, lineas 45 a 50)

R2=hidrégeno, alquilo

R4= hidrégeno, alquil , alquenil
(Col.7, linea 20 a 25)

R3/301=alquilo , cicloalquilo

R1 es cicloalquil, alquenil

(Col. 13, lineas 10 a 15)

Las caracteristicas esenciales de los compuestos de la reivindicacion 13 habian
sido divulgadas previamente en el documento D3 el cual ensefia compuestos de

férmula (). (Col.3, linea 1 a 10).

En consecuencia, la reivindicacion 13 no es nueva o carece de novedad, segun lo

divulgado en el documento D3.

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicacion 1 consiste en: “Compuestos de férmula (1)". (Ver radicado No.

No.12-051540-00000-0000).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales

D1 D2

Compuestos de formula (1)

Compuestos de férmula
Un compuesto de férmula (1). 0

(Pags. 1y 2)

X1=CH

No divulga

R4= radical heterociclo
con uno o dos atomos
de nitrégeno, el cual
puede estar sustituido
con halégeno.alquil C;-
Cs, 0 halogeno alquil C;-
Ce.

Expediente 12-51540- -4
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paraitodos

(Pag. 1, lineas 5 a 44)

R4 = arilo Ce-Cia

El grupo arilo esta fijo en la
férmula estructural

(Pags. 1y 2)

No divulga

R5= hidr6geno o halégeno

R7=hidrégeno o halégeno

(Pags. 1y 2)

R4= radical heterociclo
con uno o dos atomos
de nitrégeno, el cual
puede estar sustituido
con halégeno

(Pag. 1, lineas 5 a 44)

R6= hidrégeno o halégeno

R6=hidrégeno o halégeno

R4= radical heterociclo
con uno o dos atomos
de nitrégeno, el cual

(Pags. 1y 2) puede estar sustituido
con halégeno.
(Pag. 1, lineas 5 a 44)
R1=fenilo R3= fenilo R3=fenil
(Pags. 1y 2) (Pag. 1, lineas 5 a 44)

R2=hidrégeno

R2= hidrégeno

(Pags. 1y 2)

R2=H, alquil, hal6geno
alquil.

(P4g. 1, lineas 5 a 44)

R3=alquilo o hidrégeno

R1 es hidrégeno, C1-6 alquil

(Pags. 1y 2)

R2=H, alquil, halégeno
alquil.

(Pag. 1, lineas 5 a 44)

Expediente 12-51540- -4

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la
invencion definida en la reivindicacion 1 porque divulgan compuestos derivados
de fenilpiridinilpirazoles y fenilpirimidinilpirazoles. (Pags. 1y 2).

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 1 y los compuestos
de D1 consiste en la presencia de la piridina unida al imidazol.

El efecto que logra el incluir la piridina en la estructura de los compuestos de
formula (I) es que aumenta la actividad fungicida de los mencionados
compuestos.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: “como modificar los compuestos conocidos en D1 para
aumentar su actividad fungicida”.

Sin embargo, la presencia de la piridina unida directamente al imidazol ya esta
divulgada en el documento D2 el cual se refiere compuestos derivados de
fenilpirimidinilpirazoles . (Pag. 1, lineas 5 a 44).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia,

incluiria la piridina del documento D2 en los compuestos divulgados en D1. Por lo
cual se considera obvia.

Conclusion:

ler Art 45
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La reivindicacion 1 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con
el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2-8 no mencionan caracteristicas
inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

Para los compuestos presentados en las reivindicaciones 11,12,14 y 15 no se
encontarron documentos en el estado del arte que afecten su patentabilidad.

9. Conclusiéon

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

Item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
Novedad y Nivel
D1 WO 03/049542 Al 1-8 Inventivo
D2 WO 01/30154 1-8 Nivel Inventivo
D3 US 6525059 13 Novedad
Expediente 12-51540- -4 ler Art 45
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En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 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 del dia siguiente de la fecha de notificacion de la presente comunicacion.
En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, 0 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 de
sesenta (60) dias 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 capitulo reivindicatorio y éste contenga mas de diez (10) reivindicaciones, no
pagard la tasa de modificacidbn voluntaria pero si la correspondiente al pago por
reivindicacion adicional.

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

_—

—

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Diractor de Nuevas Craaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2014-02-11

Elabord: Andrea Del Pilar Mojica Cortes
Revisoé: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
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