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No. Solicitud Internacional PCT/EP2012/069557
Fecha de Presentacion Internacional 04/10/2012

1. Documentos estudiados

Rad 14-073098-00000-0000
Rad 14-073098-00000-0000
Rad 14-073098-00000-0000

Descripcion:
Reivindicaciones:
Prioridad:

EP 11184138.3 06-10-2011

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 invencién

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

Expediente 14-73098- -3 ler art 45

Superintendencia de Industria y Comercio: Cra13 No. 27-00 pi 5, 6,7 y10-PBX: (571) 5870000
E-mail: contactenosf co- Bogotd D.C., Colombia
Sefior ciudadano la entidad le ofrece los siguientes canales para hacer seguimiento a su solicitud asi:
Linea gratuita a nivel nacional: 018000 910165
Kiosco Informatico Centro Comercial Gran Estacion en Bogotd

Pagina web: www _sic.gov.c
Centro de atencidn telefénica en Bogotd: 5920400

04/abril/2014
04/abril/l2014
04/abril/2014

(a'v.) MINCOMERCID

NOUSTRIA ¥ TURISMO



‘. Industria y Comercio TODOS POR UN
r;/SUPERINTENDENCIA NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAD EDUCACION

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: Heterociclilpiri(mi)dinilpirazol. Folio 1.

Objeto de la invencién: El objeto de la presente solicitud de patente de invencion se
refiere a derivados de heterociclilpiri(mi)dinilpirazol de formula (l), con actividad
fungicida.

El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente se refiere a la
necesidad de diseflar nuevos derivados fungicidas para el control de hongos
fitopatogénicos que presente ventajas frente a los derivados conocidos, como una
mayor actividad a menores dosis de aplicacion. Para solucionar ese problema técnico la
presente solicitud plantea derivados de heterociclilpiri(mi)dinilpirazol de formula (I), con
actividad fungicida.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): AO1N43/90; CO7D487/04; CO7D498/04

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

El procedimiento de la reivindicacion 7 corresponde a un uso. Es evidente que la
llamada etapa de “aplicar” se refiere a la forma de utilizar el derivado de féormula (I) de
interés. Un procedimiento cuya Unica etapa es una aplicacion, corresponde tan solo a
una aplicacion, y una aplicacidon es un uso aunque en su preambulo se reclame como
procedimiento.

El uso de las reivindicaciones 6 y 9, no es patentable.

En consecuencia, las reivindicaciones 6, 7 y 9, no son patentables, de acuerdo con el
Art 14,

5. De la solicitud de Patente

Descripcion (articulo 28)
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La descripcion resulta ser insuficiente para el amplio alcance que tiene el capitulo
reivindicatorio. Se le recuerda al solicitante que la descripcion debe ser una divulgacion
suficiente y adecuada de la materia que se esta reclamando, pero definitivamente el
alcance de la misma, va mucho mas alla de aquella materia que se encuentra
enteramente soportada en la descripcion.

En ese sentido, no se encuentra soporte técnico en la descripcion para reclamar una
extrapolacion tan amplia puesto que los estudios presentados utilizan 13 compuestos
especificos que se alejan bastante de la generalidad reclamada, se aclara que un
sustituyente de H no puede considerar equivalente a un sustituyente mucho mas
complejo. Asi por ejemplo, esta Oficina considera que no se encuentra ninguna razén
técnica para aceptar extrapolaciones en cuanto a:

Significados de X! diferentes de C

Significados de R?® diferentes de H

Significados de R* diferentes de H

Significados de R? diferentes de acetilo, propanoilo, ciclopropilcarbonilo, 3-
metilbutanoilo.

Significados de R! diferentes de acetilo, isobutirilo, propanoilo, etoxicarbonilo,
ciclopropilcarbonilo, 3-metilbutanoilo.

Significados de U diferentes de 4-fluorofenilo, fenilo, tiofen-3-ilo, tiofen-2-ilo.

A

‘RS,

Y significados del resto & * " | i TS @y diferentes a los de la tabla 1.

La solicitante debe limitar el alcance del -capitulo reivindicatorio y definir
especificamente el compuesto de interés, indicando de manera especifica el significado
de cada uno de los sustituyentes.

Asimismo se llama la atencion del solicitante frente a que los estudios presentados no
reflejan alguna ventaja en algun sentido, frente a otros derivados fungicidas conocidos.

Esta Oficina considera que la informacion presentada en la descripcion es insuficiente
para el amplio alcance que tiene el capitulo reivindicatorio y no hay ninguna razon
técnica para aceptar una extrapolacién tan amplia a partir de estudios tan puntuales.
Por lo tanto la descripcion no cumplié con el requisito de claridad y divulgacion
completa de acuerdo al art. 28 de la Decision 486 y el art. 22 del Tratado PCT.

Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

En este sentido, el capitulo reivindicatorio no sélo es demasiado amplio y no cumple
con el requisito de concision sino que ademas es una generalizacibn que no se
encuentra enteramente soportada en la descripcion. Son tantas las posibles estructuras
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para el compuesto de formula (I) que la descripcion no divulga de manera
suficientemente clara y completa la materia divulgada en las reivindicaciones. El
solicitante debe definir especificamente la materia y el alcance de la invencién a través
de las caracteristicas técnicas esenciales que se encuentren enteramente soportadas
en la descripcioén, sirvase limitar el alcance de la invencion.

Se llama la atencion de la solicitante frente a que en los compuestos estudiados el
patron de sustitucion es muy especifico, no es aceptable suponer que un radical
hidrogeno sea equivalente a un radical mucho mas complejo, asi por ejemplo no
existen ningun soporte técnico en la descripcién para reclamar significados de U que

X 2
#D\ R #\“/\X?\(RG)
5 n

El solicitante debe limitar los significados de los radicales involucrados y definir de
forma especifica los compuestos de interés.

comprendan estructuras como:

Asimismo, sirvase retirar o modificar términos y expresiones tales como “heteroatrilo,
heterociclilo, arilo, polisustituido, y vice-versa, halégeno, halocicloalquilo, haloalquilo,
heterociclilalquilo, arilalquilo, heteroarilalquilo, sales agroquimicamente activas de los
mismos” entre otras, que son imprecisas y que no definen el objeto ni el alcance de la
invencion de forma especifica.

En consecuencia, el capitulo reivindicatorio no cumple con el requisito de concision,
claridad y sustento en la descripcién de acuerdo al art. 30 de la Decision 486.

6. Determinacion del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de la solicitud de prioridad es 06 de octubre de 2011 se
realiz6 la busqueda en el estado de la técnica y se encontraron los documentos
relacionados a continuacion que pueden afectar la patentabilidad del objeto de la
presente solicitud:

N° | Documento Titulo Fecha d(_e,
publicacion
D1 | WO2009076440 | Fungicidal bicyclic pyrazoles 2009-06-18
D2 | US2005107400 Use of pyrazolopyridines as therapeutic 2005-05-19
compounds
D3 | CO12-175742 Bicyclic pyrimidinyl pyrazoles Fecha de
Equivalente prioridad
Internacional
W02011124539 2010-04-07
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Fecha de
solicitud
Nacional

2012-10-05

El documento D1* divulga compuestos de formula (1) que tiene actividad fungicida.

RY), 3 (RY), 4 (RY), 3 (RY), 4 RY),

El documento D3 divulga compuestos de formula (1) que tiene actividad fungicida

1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?
CC=WO&NR=2009076440A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20090618&DB=EPODOC&Iocale=en_EP
2http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?
CC=US&NR=2005107400A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20050519&DB=EPODOC&Iocale=en_EP
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7. Examen de patentabilidad (articulo 14 D486)
Novedad (articulo16 D486)

La reivindicacion 1 divulga un compuesto de la formula (1)

(N

(n)

Las caracteristicas esenciales del compuesto de la reivindicacibn 1 habian sido
divulgadas previamente en cualquiera de los documentos D1 a D3. Cualquiera de ellos
ya habia dado a conocer compuestos que comprenden los mismos patrones de
sustitucion que cubre la reivindicacién 1. Algunos patrones de sustitucion equivalentes
se presentan en la siguiente tabla comparativa:

Solicitud D1 D2 D3
X1=CHoN N Z=CHoN CH
R3 y R4 = halégeno, H, CN, | H R1 W = halégeno,
nitro, OH, alquilo... d=0, e=0 ciano alquilo,
R1=R5 alcoxi,
halogenoalquilo
9 R1 = R1 N-R%R%®

_R N-R% R d=0, e=0

“I\{ R1=R5=
1 N-R’R®
R
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Ues J = fenilo o] Fenilo Fenilo

anillo opcionalmente | opcionalmente
# x> heteroaromatico | sustituido sustituido
6 .
R®) /E}\ . |de 5 o seis
G N 4 (RY), | miembros
" 2 UlaUS5

N—

Q_ \4=§/\\(R4}~
a Rs £ R
() . . , o . o
Anillo ciclico o | Anillo ciclico o | Anillo ciclico o
heterociclico heterociclico heterociclico
fusionado fusionado fusionado

En consecuencia, la reivindicaciéon 1 no es nueva segun lo divulgado en cualquiera de
los documentos D1 a D3. Las reivindicaciones dependientes no presentan alguna otra
caracteristica que haga nuevo el compuesto de la reivindicacion 1 por lo tanto tampoco
cumplen con el requisito de novedad. Analogamente ni la composicion de la
reivindicacion 5, ni el procedimiento de la reivindicacion 8 tampoco resultan nuevos.

Nivel Inventivo (articulo18 D486)

Dado amplio alcance de la reivindicacion 1, es posible encontrar algunos patrones de
sustitucion novedosos frente al estado del arte citado, no obstante, los mismos no
serian inventivos, toda vez que la evidencia presentada en el capitulo reivindicatorio, es
insuficiente y no muestra algun efecto técnico inesperado o sorprendente en términos a
una mejor actividad a menores dosis de aplicacion en comparacion con compuestos
conocidos, tal como se habia planteado inicialmente. Se le recomienda al solicitante
gue limite el alcance de su invencion a los compuestos que se encuentran enteramente
sustentados en la descripcién. Andlogamente ni la composicion de la reivindicacion 5,
ni el procedimiento de la reivindicacion 8 tampoco resultan inventivos.
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8. Conclusion

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados asi:

N° Documento N° | Reivindicaciones afectadas | Requisito que afecta
DI | WO02009076440 15y 8 Novedad
Nivel Inventivo
D2 | US2005107400 1-4,8 Novedad
Nivel Inventivo
C012175742
Equivalente
D3 Internacional 1-5y8 Novedad
W02011124539
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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.

-

—5

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Diractor de Nuevas Craaciones (c)

%T-Ta

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2015-04-21

Elabord: Sandra Isabel Calderon Rodriguez
Revisoé: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
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