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1. Documentos estudiados  

Descripción: Radicado N°13-263480-00000-00000 07/noviembre/2013

Reivindicaciones: Radicado N°13-263480-00000-00000 07/noviembre/2013

Prioridad: US 61/473,209 08/Abril/2011

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de Prioridad porque esta 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 invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título 10 
de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá 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 más de diez (10) 
reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las 
cubiertas por la tasa pagada.



Expediente 13-263480-  -2                                             1er Art 45.        

Para el caso de la presente solicitud, al verificar la tasa pagada, todo el ultimo capitulo 
reivindicatorio  presentado  se  tendrá  en  cuenta  para  realizar  el  examen  de 
patentabilidad.
Título  de  la  solicitud:  “Compuestos  y  derivados  Hetero-bicíclicos  N-sustituidos  para 
combatir las pestes en animales”.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de desarrollar compuestos para 
la lucha contra las pestes animales, tales como insectos y acáridos, los cuales son 
difíciles de controlar.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto 

de la fórmula (I)  donde los radicales están debidamente definidos (radicado 
N°13-0263480-00000-00000, Págs. 1 – 4) que actúan como herbicidas.

El  objeto  de  la  presente  Solicitud  se  relaciona con la  Clasificación  Internacional  de 
Patentes (CIP): A 01 N 37/32 // 43/92 // P7/04 // C07 D 487/02 // 498/04 // 513/04

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal d)

La  reivindicación  17   menciona  el  uso  de  los  compuestos  de  fórmula  (I)  para  el 
tratamiento de animales infectados. Este uso corresponde a un método de tratamiento 
animal, y constituye una excepción a la Patentabilidad de conformidad con el Artículo 
20 de la Decisión 486, literal d).

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

El  uso de los compuestos de fórmula (I)  mencionado en la reivindicación 18 no es 
patentable de acuerdo con el Art 14 de la Decisión 486.

Los métodos de las reivindicaciones 14 a 16 corresponden al uso del compuesto de 
fórmula I, mencionado en la reivindicación 1 para controlar plagas, proteger plantas en 
crecimiento y protección de los materiales propagación. Es evidente que las llamadas 
etapas de “poner en contacto dichas plagas…”, “poner en contacto una planta…” y 
“poner en contacto el material de propagación…” corresponden a la forma de usar los 
compuestos de fórmula I, aunque en su preámbulo se reclame como método. Se le 
aclara al solicitante que un método cuya única etapa corresponde a una aplicación, 
dicha aplicación es un uso, así se mencione el termino permitir. 

Por lo tanto dicho método no es patentable de acuerdo con el artículo 14.

6. De la Solicitud de Patente 

Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque es muy general puesto que 
hace referencia a muchos tipos de compuestos,  por lo  tanto se debe especificar al 
nombre  del  compuesto  de  fórmula  I,  por  lo  cual  se  sugiere  al  Solicitante  hacer  la 
corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no se encuentra debidamente soportadas en la descripción puesto 
que en las realizaciones preferidas hace referencia a la preparación de algunos de los 
compuestos mencionados en la tabla 1, lo cual no evidencia la actividad de todos los 
compuestos sino que se hace una generalización de manera especulativa. 
Se  sugiere  restringir  la  solicitud  a  una  razonable  cantidad  de  acuerdo  al  tipo  de 
compuestos  que  ha  sido  sintetizado  y  probado,  es  decir,  que  se  encuentran 
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debidamente soportados en el capítulo descriptivo. Teniendo en cuenta la descripción 
en los ejemplos se encuentra:  

Tabla 1. Ejemplos de los compuestos soportados

Sustituciones Soporte de los ejemplos presentados

X S, O

A S, O, NH, -CH=CH-, CH2

B C

W1, W2, W3, 
W4 CH, CR6, -CH=CH-; -CH2-CH2-; -CH2-CH2-CH2-;-CH2-O-CH2-

R6 H, 2-Cl, 2-Br; 2,3-di-Br; 2-CH3, 2-F, 1-CH3 

R1 H

R2 H

Het

, ,  

El solicitante debe definir  específicamente la materia y el  alcance de la invención a 
través  de  las  características  técnicas  esenciales  que  se  encuentren  enteramente 
soportadas en la descripción.

La reivindicación 1 no es concisa, porque presenta una excesiva complejidad puesto 
que cada uno de los radicales abarca una cantidad excesiva de definiciones de las 
cuales no existe una gran proporción que muestre actividad, lo cual dificulta determinar 
la extensión del objeto que se busca proteger.

La reivindicación 16 hace referencia a una composición agrícola o veterinario pero no 
se  mencionan los  componentes  y  las  proporciones de  los  mismos,  por  lo  tanto  se 
sugiere mencionar cuales son los componentes y sus proporciones. Además solo son 
ciertas  composiciones  con  unos  componentes  definidos  las  sustentadas  en  la 
descripción.

7. Unidad de invención (Art 25 D 486)
 

El objeto de la presente invención corresponde a compuestos de fórmula (I): 
Esta  oficina  encuentra  que  la  fórmula  (I)  antes  mencionada  no  comprende  una 
estructura  central  bien  definida,  sino  que  por  el  contrario  exhibe  variaciones  muy 
amplias  en  la  definición  de  sus  sustituyentes  que  dan  origen  a  compuestos  muy 
diferentes que no presentan alguna estructura en común. 

De conformidad con lo mencionado en el párrafo anterior y  debido a las diferencias 
estructurales que presentan los compuestos de fórmula (I),  esta  oficina identifica al 
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menos 21  grupos inventivos  que  están  definidos  por  las  siguientes  características 
esenciales:  

1°compuesto de fórmula 1, donde W1-W2-W3-W4 es –CH2-CH2-CH2- y Het: tienilo o furilo 
(reivindicaciones 1 - 12)

2° compuesto de fórmula 1, donde W1-W2-W3-W4 es –CH2-CH2- y Het: tienilo o furilo 
(reivindicaciones 1 - 12)

3°  compuesto de fórmula 1,  donde W1-W2-W3-W4 es -CH=CH- y Het:  tienilo  o  furilo 
(reivindicaciones 1 - 12)

4°  compuesto  de  fórmula  1,  donde  W1-W2-W3-W4 es  -CH2-O-CH2-  y  Het:  tienilo  o 
furilo(reivindicaciones 1 - 12)

5° compuesto de fórmula 1, donde dos de  W1-W2-W3-W4 son NR3 y Het: tienilo o furilo 
(reivindicaciones 1 - 12)

6° compuesto de fórmula 1, donde dos de  W1-W2-W3-W4 son C=Y y Het: tienilo o furilo 
(reivindicaciones 1 - 12)

7° compuesto de fórmula 1, donde dos de W1-W2-W3-W4 son O o S(O)n y Het: tienilo o 
furilo(reivindicaciones 1 - 12)

8°compuesto  de  fórmula  1,  donde  W1-W2-W3-W4 es  –CH2-CH2-CH2-  y  Het:  pirrolilo 
(reivindicaciones 1 - 12)

9°  compuesto  de  fórmula  1,  donde  W1-W2-W3-W4 es  –CH2-CH2-  y  Het:  pirrolilo 
(reivindicaciones 1 - 12)

10°  compuesto  de  fórmula  1,  donde  W1-W2-W3-W4 es  -CH=CH-  y  Het: 
pirrolilo(reivindicaciones 1 - 12)

11°  compuesto  de  fórmula  1,  donde  W1-W2-W3-W4 es  -CH2-O-CH2-  y  Het:  pirrolilo 
(reivindicaciones 1 - 12)

12° compuesto de fórmula 1,  donde dos de  W1-W2-W3-W4 son NR3 y Het:  pirrolilo 
(reivindicaciones 1 - 12)

13° compuesto de fórmula 1,  donde dos de  W1-W2-W3-W4 son C=Y y Het:  pirrolilo 
(reivindicaciones 1 - 12)

14° compuesto de fórmula 1, donde dos de W1-W2-W3-W4 son O o S(O)n y Het: piridilo o 
pirazinilo (reivindicaciones 1 - 12)

15°compuesto de fórmula 1, donde W1-W2-W3-W4 es –CH2-CH2-CH2- y Het: piridilo o 
pirazinilo (reivindicaciones 1 - 12)

16°  compuesto  de  fórmula  1,  donde  W1-W2-W3-W4 es  –CH2-CH2-  y  Het:  piridilo  o 
pirazinilo (reivindicaciones 1 - 12)

17° compuesto de fórmula 1, donde W1-W2-W3-W4 es -CH=CH- y Het: piridilo o pirazinilo 
(reivindicaciones 1 - 12)

18°  compuesto  de  fórmula  1,  donde W1-W2-W3-W4 es  -CH2-O-CH2-  y  Het:  piridilo  o 
pirazinilo (reivindicaciones 1 - 12)

19° compuesto de fórmula 1, donde dos de  W1-W2-W3-W4 son NR3 y Het: piridilo o 
pirazinilo (reivindicaciones 1 - 12)
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20° compuesto de fórmula 1, donde dos de  W1-W2-W3-W4 son C=Y y Het: piridilo o 
pirazinilo (reivindicaciones 1 - 12)

21° compuesto de fórmula 1, donde dos de W1-W2-W3-W4 son O o S(O)n y Het: piridilo o 
pirazinilo (reivindicaciones 1 - 12)

Se sugiere presentar las Solicitudes Divisionales que considere necesarias, ó limitar la 
solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones. 

8. Determinación del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determinó con base en la  Fecha de Presentación de la 
Solicitud de Prioridad, Abril 08 de 2011 y se encontraron los siguientes documentos que 
anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem Documento Título Fecha de Publicación

D1
CH461489 “verfahren zur herstellung von neuen 

oxazolderivaten”
31/agosto/1968

D2
WO2010005692

“insecticidal cyclic carbonyl amidines” 14/enero/2010

El documento D1 [1] divulga compuestos de fórmula (I) , donde R1 es H, Br, Cl, entre otros; R2 es 
radical alifático o cicloalquil que contiene residuos de cloro, Br, O, entre otros (Col.1, línea 1 – 37)

El documento D2 [2] divulga compuestos de fórmula 1 , donde Y es O, S, NR5, CR3R4; Z es O o S; 
R2 es H o alquil C1-C2; Q es heterociclo insaturado de 5 o 6 miembros que contienen N, O, S; R3 es H o 
CH3; R4 es H o CH3; R5 es H alquil C1-C2 o haloalquil C1-C2 y composiciones que lo contienen, usadas 
para  el  control  de  pestes  invertebrados,  tales  como  artrópodos  en  ambientes  agronómicos  y  no 
agronómicos (Pág. 2 a Pág. 3, línea 11)

9. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La  reivindicación 1 consiste en un compuesto de fórmula (I)  ,  donde los 
sustituyentes están debidamente definidos (Rad. N°13-263480-00000-00000, Págs. 98 
– 101) 

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales D1 D2 

1[[]URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
CC=CH&NR=461489A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19680831&DB=EPODOC&locale=en_EP y 
traduccion http://translationportal.epo.org/emtp /translate/?
ACTION=descriptionretrieval&COUNTRY=CH&ENGINE=google&FORMAT=docdb&KIND=A&LOCALE=e
n_EP&NUMBER=461489&OPS=ops.epo.org/3.1&SRCLANG=de&TRGLANG=en
2[[]URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
CC=WO&NR=2010005692A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20100114&DB=EPODOC&locale=en_EP
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Compuesto de fórmula (I)
Compuesto de fórmula 1

X: O o S O O

A: O, S, NR3, CR4R5 O Y: O, S, NR5, CR3R4

B: N o CR7 C Z: O o S

W1, W2, W3, W4: -CH=CH-
-CH-CH-CH-; R1: H, Br, Cl, entre 

otros
-

R2: radical alifático o cicloalquil 
que contiene residuos de cloro, Br, 

O, entre otros

R1 y R2:H, halógeno, alquilo C1-
C6, Cicloalquilo C3-C6

H y R2:H o alquil C1-C2

Het: heterociclo saturado, 
insaturado o aromático de 5 o 6 

miembros que tiene un 
heteroátomo seleccionado de O,S 

y N-R3

Q:heterociclo insaturado de 
5 o 6 miembros que 
contienen N, O, S

Los documentos D1 y D2 son considerados el  estado de la técnica más cercano a la 
invención definida en la reivindicación 1 porque: 

D1 divulga compuestos de fórmula (I) , donde R1 es H, Br, Cl, entre otros; R2 
es radical alifático o cicloalquil que contiene residuos de cloro, Br, O, entre otros (Col.1, 
línea 1 – 37)

D2 divulga compuestos de fórmula 1 , donde Y es O, S, NR5, CR3R4; Z es O o 
S; R2 es H o alquil C1-C2; Q es heterociclo insaturado de 5 o 6 miembros que contienen 
N, O, S; R3 es H o CH3;  R4 es H o CH3;  R5 es H alquil  C1-C2 o haloalquil  C1-C2 y 
composiciones que lo contienen, usadas para el control de pestes invertebrados, tales 
como artrópodos en ambientes agronómicos y no agronómicos (Pág. 2 a Pág. 3, línea 
11)

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto de D1 
consiste en uno de los ciclos aromáticos puesto que en la solicitud es una piridina, 
mientras en D1 es una pirazina, el resto de la estructura es la misma.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el compuesto de D2 
consiste en uno ciclo aromáticos puesto que en la solicitud es un tiopirano sustituido, 
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mientras en D2 es una tiazina sustituida, el resto de la estructura es la misma.

El efecto que lograría las diferencias antes mencionadas en el compuesto de fórmula (I) 
de  la  reivindicación  1,  en  cuanto  a  su  acción  herbicida,  es  determinado  para  dos 
compuestos, pero no en valores sino en términos subjetivos, lo que correspondería a 
una generalización de carácter especulativa. Por lo tanto dicho efecto no puede ser 
determinado  para  todos  los  compuestos  abarcados,  puesto  que  no  hay  nada  que 
indique que dichas diferencias estructurales, otorgan al compuesto ahora reivindicado 
una ventaja técnica sobre los compuestos ya conocidos en la anterioridad D1 o D2.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo a resolver consiste en plantear una alternativa 
a los compuestos de fórmula (I) conocidos según D1 o D2 para que sean  herbicidas 
más eficaces en valores numéricos. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la personas de nivel medio versada en 
la materia derivara de manera obvia los compuestos descritos en la reivindicación 1 de 
la presente invención a partir de las enseñanzas de los compuestos del documento D1 
o  D2  puesto  que  las  diferencias  se  limitan  en  agregar  un  heteroátomo,  buscando 
seguramente una mejor actividad, manteniendo los otros anillos de la estructura, sin 
que  ese  hecho  confiera  una  mayor  acción  herbicida  para  una  mayor  cantidad  de 
compuestos, por lo cual se considera obvia.

Puesto  que  las  reivindicaciones  dependientes  2  –  13  no  mencionan  características 
inventivas adicionales, tampoco pueden ser consideradas inventivas.

Conclusión:
Las reivindicaciones 1 -13, cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen 
con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

10.Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud están afectados así:

Ítem Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta

D1 CH461489 1 – 13 Nivel Inventivo

D2 WO2010005692 1 – 13 Nivel Inventivo



En cumplimiento  del  artículo  45  de  la  Decisión  486  de  la  Comisión  de  la  Comunidad 
Andina,  se  le  indica  que  debe  dar  respuesta  dentro  del  término  de  sesenta  (60)  días 
contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la presente comunicación. 
En caso de no dar  respuesta  al  presente  requerimiento,  o  si  a  pesar  de  la  respuesta 
subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de 
sesenta (60) días  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 capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no 
pagará  la  tasa  de  modificación  voluntaria  pero  sí  la  correspondiente  al  pago  por 
reivindicación adicional.

Notifíquese el  presente oficio  conforme a lo dispuesto en el  numeral  5.2,  literal  e),  del 
capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001. 

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha  2015-01-06

Elaboró: Mayra Alejandra Quintero 
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo

Expediente 13-263480-  -2                                             1er Art 45.        


