Industria y Comercio
SUPERINTENDEMNMCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

RESOLUCION NO:67357
Por la cual se deniega una patente de invencion

Rad. PCT/12-070374

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26
del articulo 3° del Decreto 4886 de 2011,y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 30 de abril
de 2013, con el N° 12-070374-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Bayer
Cropscience A.G., entr6 a fase nacional la solicitud de patente de invencion titulada
“DERIVADOS DE HETEROARILPIPERIDINA Y HETEROARILPIPERAZINA" que
corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2010/066098 del 26 de Octubre de
2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la
Propiedad Industrial N° 655 del 31 de Octubre de 2012, sin que se hubieran
presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 5482, notificado por
fijacion en lista el 13 de Mayo de 2014, se requiri6é a la solicitante en los términos del
articulo 45 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina para que
presentara respuesta a las observaciones de caracter técnico, relacionadas con la
patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decision para la
concesion de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 12-070374-00006-
0000 del 11 de septiembre de 2014, respondiéo oportunamente el requerimiento
formulado y presentd nueva(s) reivindicacion(es) 1 a 2 que remplaza(n) las
originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas
en el examen de fondo. Se acepté el nuevo capitulo reivindicatorio presentado,
comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el articulo 34 de la
Decision 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida
por la Comision de la Comunidad Andina “Los paises miembros otorgaran patentes
para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la
tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de
aplicacion industrial.”
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SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 2, no cumplen con el requisito de nivel
inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invencidn

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar
compuestos utiles como agentes fungicidas.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un
compuesto de la formula (1):
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6.2. Determinacion del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 30 de Octubre de 2009, que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, Sse encontro
(encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta
solicitud:

ite Documento Titulo Fecha de publicacién
m

b1 WO02008091594 “Fungicidal mixtures " 31/Julio/2008

D3 US20070004750 “N-substituted piperazines” 04Junio/2007

El documento D1 divulga una composicion fungicida que comprende al menos un
compuesto de formula (1) junto a otro agente fungicida (Pag.1 Linea 23-25).
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El documento D3 revela compuestos de formula (I) usados como fungicidas o
insecticidas (Resumen).

6.3. Nivel Inventivo.

Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la Decisidén 486: “Se considerara que una
invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada
en la materia técnica correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni
se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

En el presente caso, las composiciones reclamados en la solicitud no tienen nivel
inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicacion 1 se refiere a: “Una composicion
farmacéutica para administracion topica que comprende una fuente de glutamina y
uno o mas vehiculos farmacéuticamente aceptables, en donde el vehiculo
farmacéuticamente aceptable comprende un organogel” (Pag. 10 del radicado N° 13-
015329-00006-0000).

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas
esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 1, y las
reveladas en el (los) documento(s) D3 y D1 que representa(n) el estado de la
técnica cercano:

Tabla 1
Caracteristicas D3 D1
Un compuesto de formula (1) [ Un compuesto de férmula (1) Un compuesto de formula (1)
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E representa E2

Y es seleccionado del
grupo que consiste en
carbonilo, carbonialquilo
(Parr. [0005])

Donde W1 equivale a O 6 S (Pag. 1
Linea 30)

A2 representa fenilo, puede

contener hasta dos
sustituyentes que
seleccionan de la lista:

ciano, halégeno, alcoxilo C1-
C4, o representa un resto
heteroaromatico

L1 representa un enlace
directo, CH2- O —CHCHS3-

L2 Enlace directo

L3 representa enlace directo

L4 representa O, CHRS5,
NR6

L5 Representa un enlace
directo

L6 representa CHR5 NR6

L8 representa un enlace

directo, -O-

R2 alquilo, arilo,
heteroarilo, cicloalquilo,
heterociclilo sustituido o no
(Parr.[0006-
00010)),

R1 es fenilo o un heteroaromatico de
5a
6 miembros (P4&g. 275 Linea 9)

A es CH2, NH (Pag.275 Linea 10)

Y1representaO 6 S

Y2 representa O 6 S

Y3 Representa Oxigeno,
Azufre

Y4 representa Oxigeno y
azufre

X es seleccionado del
grupo que consiste en
carbonilo, carbonialquilo
(Pérr. [0005])

Donde W1 equivale a O 6 S (Pag. 1
Linea 30) y W2 es O o0 S (Pag. 2
Linea

20)

X representa CH, CF

XesN

X representa CH, CF

G Representa G1, G2, G3,
G13, G14 0 G18

No menciona

G representa un anillo
heteroaromético
de 5 miembros sustituido o no (Pag. 2

Linea 18-19).

R1 representa cicloalquilo no
sustituido o sustituido,

R 1t R2 pueden estar
asociados con fenilo

R1, R2, R3,
R6,R7,R8,R9,R10,

R4, R5,

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 3,4,5,6 y 10 PBX: 5870000
Call center: (571) 6513240 Linea gratuita nacional: 018000-910165

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Bogota D.C. Colombia



Rad. PCT/12-070374

Industria y Comercio
SUPERINTENDEMNMCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

RESOLUCION NO:67357
Por la cual se deniega una patente de invencion

cicloalquenilo, naftilo, Esll’ R12,R13, R14, R15, R16 y R17
heteroarilo, heterocicliclo, . X .
sustituido o no en el carbono gﬁ;:tlglr}?dl(r)nente glgrogeno 0 alquilo de C1-C4 o C1-
sustituido halégeno, ciano, (Pag. 283-284)
alquinilo, L8-Q '
R 1t R2 pueden estar
Q es fenilo 3;2%?2?;;&2 fenilo Q es N QaQb (Pag. 1)
sustituido
R1, R2, R3, R4, R5,
R6,R7,R8,R9,R10,
R 1t R2 pueden estar R11, R12, R13, R14, R15, R16 y R17
R3, R4, R5, R6, R7, R8 y R3 | asociados con fenilo es
es Hidrégeno, metilo, butilo opcionalmente Hidrogeno o alquilo de C1-C4 o C1-
sustituido C6
(Pag. 283-284)

El documento D3 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencion
definida en la reivindicacion 1, porque divulga compuestos derivados de piperazina
que contienen 4 anillos heterociclicos utiles como agentes insecticidas (Parr.
[0001]).

El documento D1 divulga una composicion fungicida que comprende al menos un
compuesto de férmula (1) junto a otro agente fungicida (P4g.1 Linea 23-25).

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 1 y los compuestos del
documento D3 consiste en el anillo de 5 miembros que se encuentra enlazado con
el N de la piperazina.

No se evidencia un efecto técnico asociado a aumento de la actividad cuando se
incluye un anillo de 5 miembros enlazados a piperazina en compouestos Uutiles como
agentes fungicidas.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: “como proporcionar compuestos alternativos uatiles como
agentes fungicidas”.

Sin embargo, la presencia de un anillo de 5 miembros unidos enlazado a un anillo
de piperazina por el N, ya se encontraba divulgado en el documento D1 (Pag. 2
Linea 18-19). El cual divulga compuestos derivados de piperazina de atiles como
agentes fungicidas. Por lo tanto una persona versada en la materia tendria la
suficiente motivacion de incluir un anillo de 5 miembros, enlazado al nitrégeno de la
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piperazina teniendo absoluta certeza de llegar al objeto de la solicitud. Lo anterior
considerando que la actividad fungicida es dependiente del grupo farmacoéforo
divulgado en el documento D1 y las modificaciones sobre este ya se encontraban
sugeridas en los documentos D1 y D3.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiria
(un anillo de 5 miembros enlazado al N de la piperazina del documento D1 en los
compuestos divulgados en el documento D3 para llegar asi al objeto de la
reivindicacion 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Puesto que las reivindicacion dependiente 2 no mencionan caracteristicas
inventivas adicionales tampoco se puede considerar inventiva.

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante los documentos D1
y D3, si generan la suficiente motivacion para llegar al objeto de la solicitud, lo
anterior considerando que el documento D1 divulga compuestos que enlazan el
anillo de tiazolipiperidinas con el resto de la molécula con un enlace amida conocido
por una persona normalmente versada en la materia como bioiséstero al enlace
éster! de la solicitud (Pag. 1).

En referencia al argumento de la solicitante, segun el cual los documentos no
motivan a la obtencién de compuestos fungicidas este Despacho considera que el
documento D1 divulga compuesto de férmula () con actividad fungicida (Pag.1
Linea 23-25) y el documento D3 revela compuestos de férmula (I) usados como
fungicidas o insecticidas (Resumen). Por tanto era obvio a partir de las ensefianzas
de los documentos llegar a compuestos con dicha actividad.

SEPTIMO: Que de acuerdo con la modificacion presentada por la sociedad solicitante,
y teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, se modifica el titulo de la invencion el
cual quedara de la siguiente manera: “DERIVADOS DE HETEROARILPIPERIDINA
COMO AGENTES ANTIFUNGICOS".

En conclusion, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no
desvirtian de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el
Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencién a la creacién titulada
“DERIVADOS DE HETEROARILPIPERIDINA COMO AGENTES ANTIFUNGICOS".

1 Url:http://www.cambridgemedchemconsulting.com/resources/bicisoteres/ester hicisosteres.html
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ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la(s)
sociedad(es) Bayer Cropscience A.G., advirtiéndole(s) que contra ella procede el
recurso de reposicion, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podra
ser interpuesto en el momento de la notificacion o dentro de los diez (10) dias habiles

siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 12 Nov 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TIl__qLO
Doctor(a)

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, MDE@MDE.COM

Elabor6: Diego Armando Galvis Sanchez
Revis6: Sandra Carolina Crespo

Reviso: Jose Luis Salazar Lopez
Aprob6: JosE Luis LondoNo FernAndez
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