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1. Documentos estudiados

Descripcién: Radicado N° 12-143126-00000-0000 23/agosto/2012

Reivindicaciones: Radicado N° 12-143126-00000-0000 23/agosto/2012

Prioridad: EP 10250337.2 25/febrero/2010
EP 10250336.4 25/febrero/2010
GB 1007689.1 07/mayo/2010
EP 10164234.6 28/mayo/2010

2. Andlisis 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.
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3. Objeto de la invencion

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capitulo primero del Titulo 10
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, sélo se estudiaran las
cubiertas por la tasa pagada.

Titulo de la solicitud: “Proceso para la preparacion de derivados de isoxazolina”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar
procesos para la preparacion de compuestos derivados de isoxazolina sustituidos que
exhiban actividad pesticida.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un proceso para
la preparacion de un compuesto de la formula IB:

R%, O-N R

Que comprende la reacciébn de compuestos de formula Il con hidroxilamina en
presencia de agua, una base y un catalizador.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): C 07 D 413/12.

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

Aungue la reivindicacién 19 se presenta como reivindicacion de método, esta hace
referencia al uso de los compuestos de formula IA y IB controlar organismos vivos no
deseados. Es evidente que la llamada etapa de “aplicar’” los compuestos corresponde
en realidad a la forma de usar dichos compuestos. Por lo tanto el método no es
patentable de conformidad con el articulo 14 de la Decision 486. Sirvase retirar la
reivindicacion 19 del pliego reivindicatorio.

En este sentido, se le aclara al solicitante que un proceso 6 método cuya Unica etapa es
una aplicacion de un compuesto 0 una composicion, corresponde a un uso de dicho
compuesto o composicion. Sirvase retirar las reivindicaciones antes mencionadas de la
solicitud.

El uso de los compuestos de férmula (IlI*) mencionado en la reivindicaciéon 23 no es
patentable de acuerdo con el Art 14 de la Decision 486. Sirvase retirar dicha
reivindicacion de la solicitud.

5. De la solicitud de patente
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Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El pliego reivindicatorio actualmente presentado no es claro porque las definiciones de
los radicales R?, R? R® R? R® A!, A? Y' Y?y L pertenecientes a los compuestos de

formula (IB) y (IA) y de los radicales R® y W pertenecientes a los compuestos de formula
(I*) son muy amplias y dan lugar a un nimero indeterminado de compuestos que no
encuentran un debido sustento en el capitulo descriptivo. Se requiere que el solicitante
modifique la definicion de todos los radicales antes mencionados de tal forma que se
limite a los compuestos que fueron sintetizados y probados como catalizadores.

En este sentido, es importante sefalar que si bien es cierto que una invencion no esta
limitada por los ejemplos alli ilustrados, el capitulo reivindicatorio actualmente
presentado corresponde a una generalizacion de caracter especulativo, que ademas
involucra una extrapolacién a un elevado nimero de compuestos, de la evidencia
técnica pesticida y catalitica exhibida por un grupo muy pequefio de compuestos.

La reivindicacion 1 no es clara porque comprende expresiones muy amplias que
abarcan un namero indeterminado de compuestos tal como: “derivado de quinina” y
“una base”. Se requiere que el solicitante modifique la reivindicacion 1 y todas sus
reivindicaciones dependientes de tal forma que las expresiones antes mencionadas
sean reemplazadas por el nombre quimico especifico que fueron empleadas en el
proceso reivindicado.

6. Unidad de invencién (Art 25 D 486)

El objeto de la presente invencion corresponde a compuestos de férmula (IB),
compuestos de formula (IA), mezclas de los compuestos de formula (IB) y (IA), un
proceso para la preparacion de compuestos de férmula (IB) y (IA) y mezclas de estos y
compuestos de formula (IlI*). Los compuestos de férmula (IB), (IA) y (llI*) antes
mencionados no comprenden una estructura central bien definida, sino que por el
contrario exhiben variaciones muy amplias en la definicion de sus sustituyentes que dan
origen a compuestos muy diferentes que no presentan alguna estructura en coman.

De conformidad con lo mencionado en el parrafo anterior y debido a las diferencias
estructurales que presentan los compuestos de formula (IB), (IA) y (llI*) esta oficina
identifica 2 grupos inventivos que estan definidos por las siguientes caracteristicas
esenciales:

1) Compuestos de formula (IB), compuestos de férmula (IA), mezclas de los
compuestos (IB) y (IA), un proceso para la preparacion de compuestos de
formula (IB) y (IA) y mezclas de estos.

2) Compuestos de férmula (llI*) y un proceso para la su preparacion
(Reivindicaciones 20 a 22).

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 determind con base en la fecha de presentacion de la
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solicitud de prioridad: 25 de febrero de 2010 y se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacién
D1 | WO2009080250A2 Insecticidal compounds 02/julio/2009

Method for catalytic asymmetric synthesis
of optically active isoxazoline compound

D2 WO2009063910A1 22/mayo/2009

El documento D1' ensefia compuestos de formula (1):

R tOiN
R?\ oo
Y E ey
!
AgAuJ\‘(N\L/&Y‘
1 R
G

El documento D2? ensefia un proceso de sintesis asimétrica de isoxazolinas (abstract) que comprende la
utilizacion de un catalizador de transferencia de fase quiral derivado de quinina

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

A continuacién se realiza el examen de patentabilidad de las reivindicaciones que
comprenden la materia del grupo inventivo nimero 1, sin que esto signifique que las
reivindicaciones que comprenden la materia del grupo inventivo 2 cumplan con los
requisitos de novedad y nivel inventivo.

Grupo Inventivo 1

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicacion 12 consiste en el compuesto de férmula IB:

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

Caracteristicas esenciales D1

Un compuesto de formula IB: Compuestos de formula (1):
O~n

2 ;
ARG
o A
AL No ,{\ fy
\.Aaj\[r L zY
G' o

Donde: Donde (P4g. 1 a 2):

R%: clorodiflurometilo, | R*: haloalquilo Cy.;

trifluorometilo; R* arilo o arilo sustituido por uno a tres R® o heterociclo
R*: 3,4-dibromofenilo3,5- | Sustituido por R®;

dibromofenilo; R®: halégeno;

A%, A% C-H, ounode A'y A2es | A}, A%, A A% C-H, C-Rs, N;

C-HyelotroN; R®: alquilo Cys;

R*: metilo; G*: oxigeno;

R®: H; R%: H;

1 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090702&CC=WO&NR=2009080250A2&KC=A2

2http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090522&CC=WO&NR=2009063910A1&KC=A1
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L: enlace directo, metileno;

R*: H, metilo;

Y%, Y2 uno de estos es S, SO, y
el otro CHs,.

L: enlace sencillo, alquilo Cy.g;
R?%: H, alquilo Ci;

Y Y2, Y3 S, SO,, C(R)(R®);
R’, R%: H.

Donde los compuestos de formula (l) pueden estar presentes en
mezcla racémica (Pag. 2, Lin. 16 a 23).

Las caracteristicas esenciales del compuesto complejo de cromo descrito en la
reivindicacion 1 de la solicitud bajo estudio ya habian sido divulgadas previamente en el
documento D1 el cual ensefia compuestos de férmula (1):

R IOH‘N
A
R ZSal R

A I /{\ /

Al N 1

“‘A‘J\( Y
I8 R

Yoy

Donde (Pag. 1 a 2): R® haloalquilo Ci.5; R*: arilo o arilo sustituido por uno a tres R®, o
heterociclo sustituido por R® R®: halégeno; A', A%, A3, A*: C-H, C-Rs, N; R®: alquilo Cyg;

G*: oxigeno; R™: H; L: enlace sencillo, alquilo C1s; R% H, alquilo Cis; Y%, Y2, Y3 S, SO,,
C(R")(R®; R’, R%: H. Donde los compuestos de férmula (I) pueden estar presentes en
mezcla racémica (Pag. 2, Lin. 16 a 23).

Adicionalmente, el documento D1 ensefia composiciones y productos que comprenden
compuestos de formula (I) e ingredientes biolégicamente activos tal como insecticidas,
acaricidas y nematicidas (Reiv. 18).

En consecuencia, la reivindicacién 12 de la presente solicitud no es nueva a la luz de
las ensefianzas del documento D1.

Las reivindicaciones 13 a 18, 26 y 27 no mencionan alguna caracteristica que haga
novedoso el compuesto de formula IB o su mezcla racémica descrito en la
reivindicacion 12 actualmente presentada y por tal razon tampoco se les reconoce

novedad.

Nivel Inventivo (Art 16 D486)

La reivindicacion 1 consiste en Un proceso para la preparacion de un compuesto de la formula IB:

R%,. O~N R

: | 4
R’ R |
2
] 0o ¢
!
(o]

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

Que comprende:
La reaccibn de un compuesto de
formula 11:

AR R* ’
o b T v
A AT
0
con hidroxilamina en presencia de
agua, una base y un catalizador de

Caracteristicas esenciales D1 D2
Un proceso para la preparacion de | Un proceso para la
un compuesto de la férmula IB: produccion de

compuestos de férmula
(1):

fo"N

R
A z
R ‘/k.(/A\lfs ﬁ‘ Ya--.vz
fl
AN N A
§ R
G
que comprende:
la reaccion de una
cetona con
hidroxilamina en

presencia de agua y una
base (Pag 26, Esquema
5; Pag 29 Esquema 7).

Un proceso de sintesis asimétrica
de isoxazolinas (abstract) que

comprende la utilizacion de un
catalizador de transferencia de fase
quiral derivado de quinina de
férmula.
CHszH*réj) o CHZ?CH"‘H o
N ol
Cmd‘ﬁ cuso\<\|[_
N N7
A3 A4
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transferencia de fase quiral, donde
dicho catalizador de transferencia de
fase quiral es un derivado de quinina.

Los documentos pertenecientes al estado de la técnica del método descrito en la
reivindicacion 2 de la presente solicitud corresponden a D1 y D2 porque:

El documento D1 ensefia Un proceso para la produccion de compuestos de formula (1):

3“7\
‘F/k]/A\ Rl Ya"-\l,-z
A“-\,}A J\lr

que comprende: la reaccion de una cetona con hidroxilamina en presencia de agua y
una base (Pag. 26, Esquema 5; Pag. 29 Esquema 7).

Esquema 5:
8 2 1. acetylating agent
S catalystl o
v | 5 R‘ yio
e 2. hydrolysis A:\\\‘ ‘JW ,(\
) ¢ D) R
R OH 0O Y
RM Al R1 Yk Y’ R (X)) Me Al R‘ Yioy2
AL J\ﬂ/ h—— ﬁa‘% vj\ﬂ/ /FY
(XIX) (v G'
hydroxylamine
o O N]_,OH o3
RMAE‘F '?' Yoy dehydration  R* 2P 5 R‘ Vi Yz
» A\NJ\[rN\_L G M A%A J\“,
(XX) &'
Esquema 7:
o} o]

MEJY»‘”‘%‘ N i Ha'\)\‘ﬁ"f“ R Vs
Ak\A‘J\",NH_L ,]C;Yﬁ AgAﬂ N. ,ﬁ.}
g R : R
poviy G poany - G
1) PPh,
2) R

YO base

R ()

R iN R’
RM ?\.. Rd )QJ\//A?‘H A‘I R 1 Ya_h‘ v
A%\ ; hydroxylamine A%‘\‘*‘A“'Ikﬂf N /{‘Y
(XXIV) G'

La diferencia entre el proceso descrito en la reivindicacion 1 de la presente solicitud y el
conocido en el documento D1 consiste en la seleccion del catalizador para la reaccion
gue hace la solicitud bajo estudio, el cual corresponde a un catalizador de transferencia
de fase quiral derivado de quinina.

Expediente 12-143126- -2 1rArt45



, Pros ad
Indusiria vy Comercio p S
SUPERINTENDENCIA -

El efecto técnico que logra la seleccion del catalizador de transferencia de fase quiral
derivado de quinina en el proceso comprendido en la solicitud bajo estudio no puede
ser determinado porque no existe alguna evidencia que indiqgue que dicha seleccion
otorgue al proceso ahora reivindicado alguna ventaja técnica sobre el proceso
previamente revelado por el documento D1.

Por lo tanto el Problema Técnico Objetivo de la presente solicitud consiste en
proporcionar un proceso de preparaciéon de compuestos de féormula (IB) alternativo al
ensefiado en el documento D1 que ademas comprenda el empleo de un catalizador de
transferencia de fase quiral derivado de quinina.

Sin embargo, la utilizacidon de un catalizador de transferencia de fase quiral derivado de
quinina en la sintesis de asoxazolinas ya ha sido revelado por el documento D2 el cual
ensefia un proceso de sintesis asimétrica de isoxazolinas (abstract) que comprende la
utilizacion de un catalizador de transferencia de fase quiral derivado de quinina de
formula (Pag. 34, Compuestos A-3 y A-4):

H

C‘;HfCH--Q of CHp=CH__H

N s

HO,, ,If “cHy _@ HO ,

G

CHz0 CHiO._~ 1\1
L) |98

N
A-3 A4

H /7
N
2

= ———
)

Igual al ensefiado a la presente solicitud.

En consecuencia, la persona medianamente versada en la materia conociendo el
Problema Técnico Objetivo y las ensefianzas de las anterioridades D1 y D2 habria
derivado de manera obvia y sin mucho esfuerzo de su parte el proceso descrito en la
reivindicacion 1 actualmente presentada mediante la adicion del catalizador de
transferencia de fase quiral derivado de quinina ensefiado en el método del documento
D2, al proceso descrito en el documento D1.

Las reivindicaciones 2 a 11, 24 y 25 no mencionan alguna caracteristica que haga
inventivo el proceso descrito en la reivindicacion 1 y por tal razon tampoco se les
reconoce nivel inventivo.

9. Conclusion

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

Item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
12 a 18, 26y 27 Novedad
D1 W02009080250A2 lall, 24y25 Nivel Inventivo
D2 WO2009063910A1 lall , 24y?25 Nivel Inventivo

Expediente 12-143126- -2 1rArt45



Prosperidad

Indusiria vy Comercio p S
SUPERINTENDENCIA -

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 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.

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 2013-07-30

Elaboro: Juan Carlos Cortes Garcia
Revisé: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
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