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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogota D.C.,
Abogada
MARGARITA CASTELLANOS
ASUNTO Radicacion 09 022 189
Tramite 011
Evento 378
Actuacion 519
Oficio 0
Folios 7 *E ~] ! 2 "L
Patente de Invencién S Patente de Modelo de Utilidad
Via Nacional
Via PCT (Fase Nacional) ] Capitulo | ¥ | Capitulo ||
No. Solicitud Internacional PCT/EP2007/007700
Fecha de Presentacion Internacional 4/Septiembre/2007

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Articulo 45
de la Decisidén 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcion: Foliocs 88 a 186 4/Marzo/2009
Reivindicaciones: Folios 187 a 198 4/Marzo/2009
Prioridad: GB 0617574.9 6/Septiembre/2006

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacion de Prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro
del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la
pricridad reivindicada.

3. Objeto de la invencién

Titulo de 1a soficitud: "Nuevas amidas de acido guinoliniloxialcanoico, procesos de
obtencidn y composiciones que las contienen” (modificado en el folio 208).

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de obtener nuevas amidas
de acido quinoliniloxialcancico con actividad fungicida.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un
compuesto de la férmula ()
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2 Férmula (1)
El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de

Patentes (CIP): AOT1N43/42, CO7D215/18, C07D401/12, C0O7D405/12, CO7D408/12,
C07D413/12, CO7D417/12.

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

La reivindicacion 51 hace referencia a un método para combatir o controlar hongos
fitopatogénicos que comprende “aplicar una cantidad efectiva como fungicida de un
compuesto de acuerdo con la reivindicacion 1 a una planta, a una semilla, al locus de
la plata, la semilla o al suelo...". Es evidente que la llamada etapa de “aplicar”
corresponde a la manera de usar el compuesto y por o tanto constituye un uso y no
es patentable de acuerdo al Art 14 de ia Decisidn 486.

Se aclara al solicitante que un método que comprende una Unica etapa de “aplicar’
€s un uso. Sirvase retirar las reivindicaciones mencionadas.

5. De la Solicitud de Patente
Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capitulo reivindicatorio no es conciso porque contiene un excesivo nimero de
reivindicaciones, lo cual hace dificil definir cual es el objeto que se busca proteger.

o SN

1.
0, R
N

Gy —

(LK,
El compuesto de formula (1) o, ®  tal como se reclama abarca un
alcance extremadamente amplio en comparacién con el soporte presentado en la
solicitud, por lo tanto existe un nimero indefinido de modalidades del compuesto que
no tienen soporte en la descripcidn. Se requiere al solicitante restringir el alcance de
la solicitud {particularmente reivindicaciones 1-48) de acuerdo al soporte presentado

en los folios 104-144 (Pags. 17-57) que se resume a continuacion:

Definicién Modalidades soportadas.

1 H,
Q Br |, F,Cl

tiofenilo

< H, Metilo

0.8

Q
Q° Cl, F, Metilo
L n=0-2

R’ Metilo

H,

Alqullo C1-C4
R? Alcoxialguilo
cianoalguilo
Alguenilo

; Alquilo
R Haloalquilo
Cianoalgurilo
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Hidroxialquilo
Arilalquilo
Heteroarilalquilo
Nitroalquilo
Alquilsulfonilalquilo
Alquiltioalguilo
Avrilalquiloxialquilo,
Alguenilo
Alguilcarbonito
Alguilaminocarbonilo
Alcoxicarbonilaiquilo
Heteroarilo (furanilo, morfolino, piperidilo, oxazol |, isoxazol, tiadiazol, piridazinilo,
tiofenoilo)

R*’R® forman un ciclo, saturado insaturado, con N o S, opcionalmente
sustituido con fenilo.

La reivindicacion 49 carece de claridad y concision porque no especifica ninguna
caracteristica tecnica del proceso, un proceso debe caracterizarse por una serie
etapas y las condiciones para ejecutarlas. Se requiere at solicitante eliminar dicha
reivindicacion.

La reivindicacién 50 carece de claridad porque define una composicion empleando
términos generales como “vehiculo o diluyente adecuado” que generan un nimero
indefinido de posibles componentes de la composicion que no encuentran soporte en
la descripcion, ademas no se establecen las proporciones de los componentes. Se
aclara al solicitante que una composicién debe reclamarse de manera concisa (de
acuerdo al soporte proporcionado) especificando Ia naturaleza quimica o nombre de
sus componentes y las proporciones, se sugiere por o tanto restringir el alcance de
la mencionada reivindicacion.

Descripcion (Art 28 D 486)

La Descripcidn carece de claridad porgque el alcance establecido para la invencion es
demasiado amplio y dificulta establecer el aporte al campo técnico, ademas el
soporte presentado es escaso para validar el alcance reclamado para la invencion.

6. Determinacion del Estado de la Técnica
El Estado de la Técnica se determiné con base en la Fecha de Presentacion de la

Solicitud de Prioridad: Septiembre 6 de 2006 y se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:;

Item Documento Titulo Fecha de Publicacién*
Acetamide compeounds as :
D1 W02008058700A1 fungicides 8/Junio /20086
.+ 'N-alkynyl-2- (substituted aryloxy)
D2 wWO02004108663 A1 alkylthicamide derivatives as 16/Diciembre/2004
fungicides
D1

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WOQ&NR=2006058700A1&KC=A1&FT=D
&ND=38date=200606088DB=EPODOC&Iocalezen EP divulga (Pag. 1 Lin. 20 a P4g. 5 Lin. 27) un

i Rl
ar \H'\‘It/

compuesto derivado de acetamida con actividad fungicida de formula =™ ¥ donde Ar es
guinolinilo opcionalmente sustituido con 1-5 sustituyentes (Pag. 2 Lin. 8 a 28) y las definiciones de R,
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R% R®' Ly n coinciden con lo divulgado en |a presente invencion.

D2http:/iweoridwide . espacenet. com/publicationDetails/biblio ?DB=EPODOC&!=0&ND=4&adjacent=tr
uedlocale=en EP&FT=D8&date=2004121684CC=WO&NR=2004108663A18&KC=A1 divulga {Pag. 1

A
Rt
lin.13 a p4g.5 lin. 7) un compuesto con actividad fungicida de férmula  #-" " en donde Ar
s
R e
l_,kmlfl

es el grupo " M es nitrégeno, K®y K° son H. Les C-Q, y las definiciones Q. V., R' R% R®
¥y n, se superponen con las definiciones analogas Q', @ R', R? R® y n en la presente mvencuﬁn
Se muestran compuestos especificos en las tablas 14 15 20 30 (Pag. 27 - 34).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)
Novedad (Art 16 D486)

La reivindicacién 1 consiste en un compuesto como se define en los folios 187- 191
(Pags.100-104)

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

Caracteristicas esenciales D1 |

Compuesto de férmula (1) Compuesto de férmula :

1.

RN W)\ -R ) 3/
\E .~\r/ .\'/
O}f\ |
Si(h,, RS

pt”

Q' Ar es quinolinilo
Opcionalmente sustituido con :
Haldégeno

Ciano

Q° Nitro

azido

Alquilo C4-Cg
Cicloalguilo C3-Cs
Alguenilo C-Cg
Agquinilo C2-Ceg
Algoxilo C1-Cs

3 Arilo

Q Ariloxi

Arilalquilo C4-Cg
Heteroarilo

| Entre otros
LesQoS.
nes0-2 !
R I
Alguilo Cq-C.
Haloalguilo C4-Ca
Cicloalguilo C5-Ca
Rx!

Alguile C+-Ce

Cicloalquilo C3-Cs

R? Alquenilo Ca-Cg

Cianoalquila C-Cy

Alcoxi Ci-Caalguilo C4-Cs

Alcoxi C4-C4 alcoxi C4-C4 alquilo C1-Cy
Benciloxialquilo

RJ

AR"R")5(CR°R%)4{X)(CR°R)sR*

3
R R? R" R R% R® R' sonindependientemente
hidrogeno, alquilo C+-Cy,
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halégeno, ciano,  hidroxi, alcoxi C4-Ca,
alcoxicarboniloCy-C.. R?R®, R°'R® o R°R' se
pueden unir para formar un anillo carbociclico o
heterociclo de 3-8 dtomos de carbono.

p.rysindep.son0o 1.

X =(CO), (COYO, O{CO}, O, S{O) donde t =0.2,
NH o

N-AiguiloCy-Cg

R* alguilo opc. Sustituido con -3 sustituyentes
entre haldgeno, ciano o hidroxilo. Entre otros.

Las caracteristicas esenciales del compuesto reclamado en la reivindicacion 1
habian sido divulgadas previamente en D1, el cual divulga (Pag. 1 Lin. 20 a Pag. 5
Lin. 27) un compuesto derivado de acetamida con actividad fungicida de formula

ROy, RT

R donde Ar es quinclinilo opcionalmente sustituido con 1-5
sustituyentes (Pag. 2 Lin. 8 a 28) y las definiciones de R', R% R® L y n, como se
puede ver en la tabla, coinciden con lo divuigado en la presente invencion.

En consecuencia, las reivindicacion 1, 22-26 y 50 carecen de novedad, segun lo
divulgado en el documento D1.

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicacion 1 consiste en un compuesto como se define en los folios 187- 191
(Pags.100-104)
Comparacién de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del Estado de fa Técnica:

Caracteristicas esenciales D2
Compuesto de formula (1) Compuesto de férmula
L

1 P P} 4
X R R
O|‘“~w/‘{‘-\~:/\ O\I)‘kN,R a ;|\ N
> S0 F’!? A \“/ N ‘t\
0, "\ S0y, 1
ﬂl/ W
Q, R

\HE
En donde Ar es
¥ .
SR =2C.Q
e Ky KP=HoF
M=Nitrégeno

Halégeno

Alquilo Cq-Csa

Q' Alcoxilo C:-Cg

Cicloalguilo Cs-Ce

Alquenilo C2-Ca

‘ Aguinilo C2-Ce
Alquilita C4-Cq

Mono o dialquilaming C+-Cg

Nitro, amino

entre otros

v

2 Haibgeno

Q ' Alquilo €1-Cs

Alcoxilo C1-Cs

Cicloalquilo C3-Csg

Alguenilo C»-C4

Aquinilo C»-Ce

-0S02R'
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-SO2NR"R”

-CR"=NR"

-NR"COR™

Entre otros

Q H

L Oxigeno

R‘l

Alguile C+-C,

RZ

H,

R’ Alguilo C,-C,
: Benciloximetilo opcionalmente

sustituido con C,-C. alcoxilo.

R R’

R .
R
R® R® R* son alquilo, alquinito y
forman juntos una anillo

carbaociclico,

R alquilo o cicloalquiio
\ opcionalmente sustituido.

El documento D2 es considerado el estado de la técnica cercano a la invencién
definida en la reivindicacién 1 porque divulga (Pag. 1 lin.13 a pag.5 lin. 7) un

ﬁﬂn R*
Ar"'o\ N 3x.
. . . 50, B \\rﬁ
compuesto con actividad fungicida de formula /7" en donde Ar es el
i
L/IRI‘/"\/
K”’JL‘M"J\"//
grupo v M es nitrdgeno, Ky K® sonH, L es C-Q, y las definiciones Q,

V.R", R% R’y n, se superponen con las definiciones analogas Q', Q% R', R% R®y n
en la presente invencién. Se muestran compuestos especificos en las tablas 14-15,
20-30 (Pag. 27 - 34).

La diferencia entre la invencién, definida en la reivindicacién 1, y el compuesto de D2
radica en el sustituyente Q3 que en la presente invencion es haldgeno o alquilo etc.
(Ver folio187-188) mientras que en los compuestos divulgados en D2 es hidrégeno.

No se ha proporcionado evidencia de que los compuestos reclamados en la
presente invencion tengan una ventaja técnica (p. ej. incremento de la actividad
fungicida} sobre los compuestos fungicidas divuigados en D2 en los que no existe
sustitucion en la posicion 7 del grupo quinolinilo.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: “cémo modificar los compuestos conocidos en D2 para obtener
fungicidas alternativos”. -

Sin embargo, para una persona medianamente versada en la materia, con el objetivo
de obtener nuevos fungicidas habria inferido con gran expectativa de éxito la
posibilidad de modificar los compuestos fungicidas divulgados en D2 por medio de
introduccion de un sustituyente tipo halégeno o alquilo (u otros ya sugeridos dentro
del mismo documento para las posiciones 2, 3, 4 y 8 del heterociclo, ver P4g. 2 lin.
10 a Pag.3 lin.6) en la posicién 7 de la quinoclina, llegando asi al objeto de la
reivindicacién 1 por lo cual se considera obvia.
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En consecuencia, las reivindicaciones 1- 48 y 50 carecen de nivel inventivo a luz de
D2.

Conclusién:
Las reivindicaciones 1, 22-26, y 50 no cumplen el requisito de novedad (Art. 16), y
las reivindicaciones 1-48 y 50 no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

8. Conclusién

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

Item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 WQO2006058700A1 . 1,22-26y 50 Novedad '
D2 W02004108663 A1 1-48 y 50 Nivel [nventivo

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comisién 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 concesidn, se denegara la patente.

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
Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior..fequerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha
elog e por i

Elabord Laura Carolina Pardo
Revisé Jacqueline Alfonso.
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