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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 13-110654- -4 FECHA: 2014-09-29 16:44:53

DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO |
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y I FOLIOS: 9

ACT: 519 PRESENTACION

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

Abogado(a)/Sefior(a)
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

Asunto: Radicacion: 13-110654- -4

Tramite: 11

Evento: 378

Actuacion: 519

Oficio: 12642

Folios: 9
Patente de Invencion X Patente de Modelo de Utilidad
Via Nacional
Via PCT (Fase Nacional) X Capitulo | X | Capitulo Il
No. Solicitud Internacional PCT/US2011/058578
Fecha de Presentacion Internacional 31/10/2011

1. Documentos estudiados

Descripcion: Rad. N° 13-11054-00000-0000 02/Mayo/2013
Reivindicaciones: = Rad. N° 13-11054-00000-0000 02/Mayo/2013
Prioridad: US 61/409,702 03/Noviembre/2010

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.

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)
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reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sélo se estudiaran las
cubiertas por la tasa pagada.

Titulo de la solicitud: “COMPOSICIONES PLAGUICIDAS Y PROCESOS
RELACIONADOS CON DICHAS COMPOSICIONES".

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar
composiciones novedosas utiles como plaguicidas que exhiban mejores caracteristicas
gue las existentes en el estado de la técnica.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una
R7

N R8

composicién que comprende una molécula de féormula uno: R6 , donde, A es:
R4

=
*b/\ Pay
1R1)\ 2R1 R_’»R5

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): C 09 K 8/512.

, (b) es H, F, Cl, Br, I, CN, NO,, alquilo C;-Cs...

4. Excepcion a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literales (a) — (d))

La reivindicacion 62 menciona un proceso donde se administra la composicion descrita
en la reivindicacion 1 a un animal o humano para tratar y/o prevenir enfermedades. Este
proceso corresponde a un método de tratamiento humano, y constituye una excepcion
a la Patentabilidad de conformidad con el Articulo 20 de la Decision 486, literal d). Se
requiere que la solicitante retire la reivindicacion 62 del pliego reivindicatorio.

Las reivindicaciones 45 y 46 actualmente presentadas hacen referencia a semillas, las
cuales corresponden a materiales biolégicos para la produccion de plantas y
constituyen una excepciéon a la Patentabilidad de conformidad con el Articulo 20 de la
Decision 486, literal ¢). Sirvase retirar dichas reivindicaciones del pliego reivindicatorio.

5. Reivindicaciones relativas a un uso o0 a un segundo uso (Art 14y 21 D 486)

De otra parte, es evidente que el proceso para controlar una plaga en un area, el cual
es mencionado en las reivindicaciones 49 a 61 y 63, el cual comprende aplicar una
composicién de conformidad con la reivindicacion 1 corresponde en realidad a la forma
de usar dicha composicion. Por lo tanto el proceso descrito en las reivindicaciones 49 a
61y 63 no es patentable a partir del articulo 14 de la Decisién 486.

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

Titulo

El titulo actualmente presentado (“COMPOSICIONES PLAGUICIDAS Y PROCESOS
RELACIONADOS CON DICHAS COMPOSICIONES”) es muy general y no corresponde
con el objeto que se pretende proteger. Se requiere que la solicitante modifique el titulo
ahora presentado de tal forma que haga referencia especifica a la composicién objeto
de la solicitud y a sus componentes.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicacion 1 no es clara porque las definiciones de los radicales A, R, R?, R? R,
R®, R®% R’, y R® comprendidos en los compuestos de formula (I) son muy amplias y
abarcan un gran niumero de compuestos que no encuentran un debido sustento en el
capitulo descriptivo. Este amplio nUmero de compuestos a su vez da origen a un
namero indeterminado de composiciones que tampoco encuentran un sustento
adecuado en la descripcion de la solicitud. Es necesario entonces que la definicion de
todos los radicales pertenecientes a los compuestos de formula | en la reivindicacién 1y
todas sus reivindicaciones dependientes sea restringida de tal forma que solo
comprenda los compuestos que fueron sintetizados y probados en las composiciones
objeto de la presente solicitud.

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 extrapolacion a un elevado numero de compuestos, de la evidencia
técnica pesticida exhibida por un grupo muy pequefio de compuestos.

La reivindicacion 33 menciona una composicion de conformidad con la reivindicacion 1
gue ademas comprende un numero elevado de compuestos activos que dan origen a
un namero indeterminado de composiciones. A este respecto, este Despacho sefiala
que tales composiciones no tienen un sustento adecuado en la descripcion. Se requiere
gue la solicitante limite los compuestos activos presentes en la composicion a los
compuestos probados y empleados en la preparacion de dicha composicion y que
tengan pleno sustento en la descripcion.

7. Determinacion del Estado de la Técnica
El Estado de la Técnica se determindé con base en la Fecha de Presentacion de la

Solicitud de Prioridad, Noviembre 03 de 2010 y se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de publicacién

Novel heteroaromatic amides and

thioamides as pesticides 17/Diciembre/2009

D1 | WO2009149858A1

3(5)-amino-pyrazole derivatives, process

D2 US6218418B1 for their preparation and their use as 17/Abril/2001
antitumor agents
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El documento D1™ divulga compuestos de amidas y tioamidas con actividad como plaguicidas y
composiciones que los comprende. Los compuestos corresponden a la férmula () que se describe a
continuacion.
Gj
®
L.
N

1
_R

—N

Rl
N N——-N
En el cual (la) G1 es N 6 C-halégeno y G2 es un radical del grupo 5 &' 8 &, @

, donde, R1 es hidrégeno o alquilo y G3 es C(=X)NR2R3, en el cual, X es O, S; R2 es un radical del

grupo alcoxi, haloalcoxi, alquenil , alcoxialquil, alquilcarbonil opcionalmente sustituido por halégeno,

alcoxicarbonil opcionalmente sustituido por halégeno, cicloalquil carbonil opcionalmente sustituido por

halégeno; R3 es un radical seleccionado del grupo H, alquilo, haloalquilo, cianoalquilo, alquenil,

haloalquenil, alquinil, haloalquinil...

0

R2 y R3 juntos con el 4omo de nitrdgeno al que estan enlazados forman un anillo opcionalmente
I

sustituido que ademéas comprende heteroatomos; 6 (Ib) en el cual G1 es CH y G2 es /I\S/kﬁl,

RI

N—N"

|
/I\/kfj’ , R1 es hidrégeno o alquilo y G3 es C(=X)NR2R3, en el cual, X es O, S; R2 es un radical
del grupo alcoxi, haloalcoxi, alquenil , alcoxialquil, alquilcarbonil opcionalmente sustituido por halégeno,
alcoxicarbonil opcionalmente sustituido por halégeno, cicloalquil carbonil opcionalmente sustituido por
halégeno; R3 es un radical seleccionado del grupo H, alquilo, haloalquilo, cianoalquilo, alquenil,
haloalquenil, alquinil, haloalquinil...6 R2 y R3 juntos con el a&tomo de nitrdgeno al que estan enlazados
forman un anillo opcionalmente sustituido que ademas comprende heterodtomos (Pag. 1y 2).

El documento D2? compuesto con estructura de 3-aminopirazol de féormula (1):

H R,
NT
R N

Donde, R es grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido por un grupo alquilo lineal o ramificado C1-
6; R1 es un grupo alquilo lineal o ramificado C1-6 , alquenil C2-4, cicloalquilo, arilo, arilalquil, arilcarbonil,
ariloxialquil o arilalquenil el cual que puede estar opcionalmente sustituido por uno o mas grupos
seleccionados del grupo consistente de cicloalquil, hidroxi, alquiltio, alcoxi, amino, alquilamino, hidroxi,
alquiltio, alcoxi, amino, alquilamino, dialquilamino, alcoxicarbonilamino, alcoxi, halégeno, nitro,
alcoxicarbonilalquilamino, alcoxicarbonilamino, alquilsulfonil, algcoicarbonil, carboxi, arilsulfonil, N-
alquilpiperazinil, piperidinil, 4-morfolinil, arilamino, ciano...

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)
Nivel inventivo

La reivindicacioén 1 consiste una composicién gue comprende una molécula de férmula

R4

R7 B e
A )L 1\‘lT/
llq RS \
/k 2Rl R3R5

uno: R6 , donde (a) A es: Al ki

10http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20091217&CC=WO&NR=2009149858A1&KC=A1
2http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20010417&CC=US&NR=6218418B1&KC=B1

,(b) Rles H, F, CI,

Expediente 13-110654- -4 ler Art 45



Prosperidad
par s

Indusiria vy Comercio
SUPERINTENDENCIA

Br, I, CN, NO, alquilo C:-C¢ sustituido o no sustituido, alquenilo C»-Cs sustituido o no
sustituido, alcoxi C;-Cs, sustituido o no sustituido, alqueniloxi C,-C¢ sustituido o no
sustituido, cicloalquilo Cs-Cs sustituido o no sustituido, cicloalquenilo Cs-C; sustituido o
no sustituido, arilo C¢-Cyo sustituido o no sustituido, heterociclilo C;-Cy sustituido o no
sustituido, O(R9), C(=X1)R9, C(=X1)OR9, C(=X1)N(R9)., N(R9),, N(R9)C(=X1)R9,
SR9, S(0),0OR9, S(O):N(R9)2, R9S(0).R9...

R2 es H, F, CI, Br, I, CN, NO,, alquilo C1-Cs sustituido o no sustituido, alquenilo C,-Cs
sustituido o no sustituido...

R3 esesH, F, Cl, Br, I, CN, NO;, alquilo C;-Cs sustituido o no sustituido, alquenilo C»-Cs
sustituido o no sustituido, alquenilo C»-Cs sustituido o no sustituido, alcoxi Ci-Ce,

sustituido o no sustituido, alqueniloxi C,-Cs sustituido o0 no sustituido

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

sustituido, alqueniloxi C>-Cg
sustituido o no sustituido,
cicloalquilo C;-Cs sustituido o
no sustituido, cicloalquenilo
Cs:-Cypo sustituido o no
sustituido, arilo Ce-C2o
sustituido o no sustituido,
heterociclilo C;-Cy sustituido

0 nho sustituido, O(R9),
C(=X1)R9, C(=X1)OR9,
C(=X1)N(R9),, N(R9).,
N(R9)C(=X1)R9, SR9,
S(0).ORS9, S(O).N(R9)2,
R9S(0).R9...

R2 es H, F, Cl, Br, I, CN,

NO., alquilo C;:-Cs sustituido
0 no sustituido, alquenilo C.-
Cs sustituido o no sustituido;

R3 es es H, F, Cl, Br, I, CN,
NO:, alquilo C;-Cs sustituido
0 no sustituido, alquenilo C,-

alcoxicarbonil opcionalmente sustituido por
hal6geno, cicloalquil carbonil opcionalmente
sustituido por halégeno;

R3 es un radical seleccionado del grupo H,

alquilo, haloalquilo, cianoalquilo, alquenil,
haloalquenil, alquinil, haloalquinil...

0

R2 y R3 juntos con el 4&omo de nitrégeno al
que estan enlazados forman wun anillo
opcionalmente  sustituido que ademas

comprende heteroatomos; 6 (Ib) en el cual G1

N——N N

RI
_'_\[/
esCHy G2 es S G, 7 G

, R1 es hidrogeno o alquilo y G3 es
C(=X)NR2R3, en el cual, Xes O, S;
R2 es un radical del grupo alcoxi, haloalcoxi,

alquenil , alcoxialquil, alquilcarbonil
opcionalmente  sustituido por halégeno,
alcoxicarbonil opcionalmente sustituido por

Caracteristicas esenciales D1 D2
Una composicién que Com_puestos de ami.dgs y tioamida.s. con | Compuestos con
comprende una molécula de actividad como plaguicidas y composiciones est_ructgra de 3-
formula uno: que los comprende. Los compues.tos aminopirazol de
' corresponden a la formula (I) que se describe | formula (1):
R7 a continuacion. - R,
ASN" SRs G NT
17
1'26 , E/j/ / ’}N O
£ R N
Donde N H
R4 Donde Donde,
R2 PerIS (Ia) G1 es N 6 C-halégeno y R es grupo cicloalquilo
PN ol C3-§ . opcionalmente
P e N sustituido por un grupo
a) A es: AL R17 N R /“\ I alquilo lineal o]
) G2 es un radical del grupo s7 ~6¢' | ramificado C1-6;
R4 R R1 es un grupo alquilo
R2 N= N——N N—N lineal o ramificado C1-
Xl)jw\} )|\ /L )I\/J\ 6 , alquenil C2-4,
A2 m)\m/ B 57, &, donde, cicloalquilo, arilo,
(D) R1es | o1 o5 hidrégeno o alquilo y G3 es arilalquil,  arilcarbonil,
H, F Cl, Br, |, ,C_N' NO, C(=X)NR2R3, en el cual, ariloxialquil o]
alquilo C1-Ce sustituido 0 N0 |y og O, s; arilalquenil el cual que
sust!tu!do, alquenilo _CZ_'CG R2 es un radical del grupo alcoxi, haloalcoxi, | puede estar
SUSt't.u'dO 0 no_sgsntwdo, alquenil , alcoxialquil, alquilcarbonil | opcionalmente
alcoxi Ci-C, sustituido 0 N0 | yheignaimente  sustituido  por  halégeno, | sustituido por uno o

mas grupos
seleccionados del
grupo consistente de
cicloalquil, hidroxi,
alquiltio, alcoxi, amino,
alquilamino, hidroxi,
alquiltio, alcoxi, amino,
alquilamino,
dialquilamino,
alcoxicarbonilamino,
alcoxi, halégeno, nitro,
alcoxicarbonilalquilami
no,
alcoxicarbonilamino,

alquilsulfonil,
alqcoicarbonil, carboxi,
arilsulfonil, N-

alquilpiperazinil,
piperidinil, 4-morfolinil,
arilamino, ciano...
(Columnas 3 a 5).
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halégeno, cicloalquil carbonil opcionalmente
Cs sustituido o no sustituido, | sustituido por halégeno;

alguenilo C,-Cs sustituido o | R3 es un radical seleccionado del grupo H,
no sustituido, alcoxi C;-Cs, | alquilo, haloalquilo, cianoalquilo, alquenil,
sustituido o no sustituido, | haloalquenil, alquinil, haloalquinil...6
alqueniloxi C,-Cs sustituido o | R2 y R3 juntos con el atomo de nitrdgeno al
no sustituido; gue estan enlazados forman un anillo
opcionalmente  sustituido que ademas
comprende heterodtomos (Pag. 1y 2).

Los documentos pertenecientes al estado de la técnica de la composicion descrita en la
reivindicacion meétodo descrito en la reivindicacibn 2 de la presente solicitud
corresponden a D1y D2 porque:

El documento D1 ensefia compuestos de amidas y tioamidas con actividad como
plaguicidas y composiciones que los comprende. Los compuestos corresponden a la

a7 X ¢
, | N
formula () que se describe a continuacion. ~x

N N N——-N N—N/RJ
T || |
G2 es un radical del grupo /LS e A\S/Lrp, MG’, donde, R1 es hidrégeno o

alquilo y G3 es C(=X)NR2R3, en el cual, X es O, S; R2 es un radical del grupo alcoxi,
haloalcoxi, alquenil , alcoxialquil, alquilcarbonil opcionalmente sustituido por halégeno,
alcoxicarbonil opcionalmente sustituido por halégeno, cicloalquil carbonil opcionalmente
sustituido por halégeno; R3 es un radical seleccionado del grupo H, alquilo, haloalquilo,
cianoalquilo, alquenil, haloalquenil, alquinil, haloalquinil...6 R2 y R3 juntos con el atomo
de nitrogeno al que estan enlazados forman un anillo opcionalmente sustituido que

N——N

, donde, (la) G1 es N 6 C-halégeno y

| |
ademas comprende heteroatomos; 6 (Ib) en el cual G1 es CH y G2 es /I\SAG:,

R\
N—nN"

/"\/LGJ , R1 es hidrégeno o alquilo y G3 es C(=X)NR2R3, en el cual, X es O, S; R2 es
un radical del grupo alcoxi, haloalcoxi, alquenil , alcoxialquil, alquilcarbonil
opcionalmente sustituido por halégeno, alcoxicarbonil opcionalmente sustituido por
halégeno, cicloalquil carbonil opcionalmente sustituido por halégeno; R3 es un radical
seleccionado del grupo H, alquilo, haloalquilo, cianoalquilo, alquenil, haloalquenil,
alquinil, haloalquinil...6 R2 y R3 juntos con el atomo de nitrégeno al que estan
enlazados forman un anillo opcionalmente sustituido que ademas comprende
heterodtomos (Pag. 1y 2);y

H Ry

sl

Compuestos con estructura de 3-aminopirazol de formula (I):R i , donde, R es
grupo cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido por un grupo alquilo lineal o ramificado
C1-6; R1 es un grupo alquilo lineal o ramificado C1-6 , alquenil C2-4, cicloalquilo, arilo,
arilalquil, arilcarbonil, ariloxialquil o arilalquenil el cual que puede estar opcionalmente
sustituido por uno o0 mas grupos seleccionados del grupo consistente de cicloalquil,
hidroxi, alquiltio, alcoxi, amino, alquilamino, hidroxi, alquiltio, alcoxi, amino, alquilamino,
dialquilamino, alcoxicarbonilamino, alcoxi, halégeno, nitro, alcoxicarbonilalquilamino,
alcoxicarbonilamino, alquilsulfonil, algcoicarbonil, carboxi, arilsulfonil, N-alquilpiperazinil,
piperidinil, 4-morfolinil, arilamino, ciano... (Columnas 3 a 5).

La diferencia entre la composicion descrita en la reivindicacion 1 de la presente solicitud
y las composiciones previamente reveladas en el documento D1 consiste en que los
compuestos presentes en la composicion de D1 no presentan un grupo aminocarboxil
sustituyendo la posicion tres, no obstante, dicho documento si revela compuestos con
un grupo amino en la posicion 2 (Pag. 13, Lin. 5 a 20).
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El efecto técnico que logra la sustitucion sobre el anillo pirazol en los compuestos
presentes en la composicion reivindicada no puede ser determinado porque no existe
alguna evidencia que indigue que dicha sustitucion otorgue a las composiciones objeto
de la presente invencion alguna ventaja técnica en su actividad pesticida sobre las
composiciones ya conocidas en el documento D1.

Por lo tanto el Problema Técnico Objetivo de la presente solicitud consiste en
proporcionar una composicion con actividad plaguicida alternativa a la ensefiada en D1
en donde los compuestos que comprenda no posean la sustitucién del grupo amino en
la posicion 2 sino en la posicion 3.

Sin embargo, la utilizacidon composiciones que comprenden compuestos 3-aminopirazol
con grupos aminocarbonil en la posicion 3 del anillo pirazol ya habian sido ensefiadas
por el documento D2 el cual ensefla composiciones que comprenden compuestos de

ysil

formula !

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 las composiciones objeto
de la presente solicitud, toda vez que estas corresponden a composiciones donde se
modifica la sustitucidon del grupo aminocarbonil sobre el anillo de pirazol en los
compuestos que comprende, modificacion que ya habia sido ensefiada en el
documento D2, maxime si se tiene en cuenta que los compuestos con estructura de 3-
aminopirazol son conocidos como plaguicidas.

Las reivindicaciones 2 a 44, 47 y 48 no mencionan alguna caracteristica que haga
inventiva la composicion descrita en la reivindicacion 1 y por tal razon tampoco se les
reconoce nivel inventivo.

9. Conclusiéon

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

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 W02009149858A1 1-44,47y 48 Nivel Inventivo
D2 US6218418B1 1-44,47y48 Nivel Inventivo
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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, o0 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.

0 T
JESUS FERNEL GARCI |

Director de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2014-10-07

Elaboro: Juan Carlos Cortes Garcia
Revisoé: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
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