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1. Documentos estudiados  

Descripción: Rad. N° 14-134584-00000-0000 20/junio/2014
Rad. N° 14-134584-00001-0000 04/julio/2014

Reivindicaciones: Rad. N° 14-134584-00000-0000 20/junio/2014
Rad. N° 14-134584-00001-0000 04/julio/2014

Prioridad: EP 11194855.0 21/diciembre/2011
     
                                     
2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación 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 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.
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Título  de  la  solicitud:  “DERIVADOS  DE  SULFURO  DE  TRIFLUOROETILO 
SUSTITUIDOS CON N-ARILAMIDINA COMO ACARICIDAS E INSECTICIDAS”.

El  problema  planteado  en  esta  solicitud  consiste  en la  necesidad  de  compuestos 
novedosos con actividad insecticida y/o acaricida    

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un derivado de 
sulfuro de trifluoroetilo sustituido con N-arilamidina de la fórmula (I):

El  objeto  de  la  presente  solicitud  se  relaciona con la  Clasificación  Internacional  de 
Patentes (CIP): A01N 43/34.

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

El  uso  de  los  compuestos  de  fórmula  (I)  descrito  en  la  reivindicación  17 no  es 
patentable  de conformidad  con el  artículo  14 de la  Decisión 486.  Sírvase retirar  la 
reivindicación 17 de la solicitud.

Aunque las reivindicaciones 16 se presentan como reivindicaciones de procedimiento 
(para combatir plagas animales), esta hace referencia al uso de los compuestos de la 
reivindicación 1. Es evidente que la llamada etapa de “dejar actuar sobre las plagas de 
animales y/o su habitad compuestos de la fórmula (I)”, corresponde en realidad a la 
forma  de  usar  dichos  compuestos.  Por  lo  tanto  el  proceso  no  es  patentable  de 
conformidad con el artículo 14 de la Decisión 486. Sírvase retirar la reivindicación 16 de 
la solicitud.

Se  le  aclara  al  solicitante  que  un  procedimiento  o  método  cuya  única  etapa 
corresponde  a  la  administración  o  la  aplicación  de  un  compuesto  o  composición, 
corresponde a un uso de dicho compuesto o composición. En adición a lo anterior, se 
le recuerda al solicitante que un procedimiento o método  deber ser caracterizado por 
una secuencia ordenada de actividades, pasos o etapas lógicas. En este sentido, este 
Despacho  reitera  que  en  el  presente  caso  la  única  etapa  definida  dentro  del 
procedimiento reclamado en la reivindicación 16 consiste en aplicar una composición lo 
cual no se considera materia patentable.

Teniendo  en  cuenta  lo  mencionado  en  los  párrafos  anteriores  se  requiere  que  la 
solicitante elimine las reivindicaciones 16 y 17 de la solicitud.

5. De la Solicitud de Patente 

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es clara porque las definiciones de los  sustituyentes  R1, R2, 
R3, X1, X2, X3, X4 y n  son muy amplias y dan lugar a un número indeterminado de 
compuestos que a su vez dan origen a composiciones que no encuentran un debido 
sustento  en  el  capítulo  descriptivo.  Se  requiere  que  al  solicitante  modifique  la 
reivindicación 1 y todas sus reivindicaciones dependientes de tal forma que todos los 
sustituyentes  pertenecientes  a  los  compuestos  de  formula  (I)  se  limiten  a  los 
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compuestos que fueron sintetizados y probados como pesticidas. 
 
En este sentido, es importante señalar que si bien es cierto que una invención no está 
limitada  por  los  ejemplos  allí  ilustrados,  el  capítulo  reivindicatorio  actualmente 
presentado corresponde a una generalización de carácter especulativo, que además 
involucra  una  extrapolación  a  un  elevado  número  de  compuestos,  de  la  evidencia 
técnica pesticida exhibida por un grupo muy pequeño de compuestos.

La reivindicación 13 no es clara porque describe una composición que comprende un 
compuestos  de  fórmula  (I)  y  otros  compuestos  con  actividad  pesticida  pero  no 
menciona de manera específica y bien delimitada en qué proporción se encuentra cada 
uno de dichos componentes dentro de la composición. Se le recuerda al solicitante que 
una composición o combinación debe ser definida en función de sus características 
técnicas esenciales las cuales corresponden a sus ingredientes esenciales (en este 
caso, el nombre químico específico de cada uno de los compuestos utilizados en la 
preparación de la composición) y la proporción específica y bien delimitada en la que 
se encuentra  cada uno de ellos. Se requiere entonces que el solicitante modifique la 
reivindicación 13 y sus reivindicaciones dependientes de tal forma que se mencione de 
manera  específica  el  nombre  químico  de  cada  uno  de  los  componentes  de  la 
composición y la proporción bien delimitada en la que se encuentra cada uno de ellos.

En  adición  a  lo  anterior,  la  reivindicación  13 no  es  clara  porque  describe  una 
composición  que  comprende  compuestos  de  fórmula  (I)  y  que  además  puede 
comprender un elevado número de compuestos con actividad pesticida. Este elevado 
número  de  compuestos  listados  en  la  reivindicación  13  dan  origen  a  un  número 
indeterminado  de  composiciones  de  las  cuales  no  se  observa  ensayos  o  pruebas 
técnicas en la memoria descriptiva, razón por la cual se considera que no encuentran 
un sustento adecuado. Al respecto, nuevamente se recuerda que si bien es cierto, una 
invención no está limitada por  los ejemplos allí  ilustrados,  el  capítulo  reivindicatorio 
actualmente presentado corresponde a una generalización de carácter especulativo, 
que además involucra una extrapolación a un elevado número de composiciones, de la 
evidencia técnica pesticida exhibida por  un grupo muy pequeño de las mismas.  Se 
requiere  entonces que la solicitante  limite  las composiciones a aquellas que fueron 
preparadas y probadas. 

La reivindicación 14 no es clara porque describe una composición que comprende al 
menos  un  compuestos  de  fórmula  (I)  según  las  reivindicaciones  1  a  8,  o  una 
composición según la reivindicación 13 y también diluyentes y/o tensoactivos pero no 
menciona de manera específica y bien delimitada en qué proporción se encuentra cada 
uno de dichos componentes dentro de la composición. Se le recuerda al solicitante que 
una composición o combinación debe ser definida en función de sus características 
técnicas esenciales las cuales corresponden a sus ingredientes esenciales (en este 
caso, el nombre químico específico de cada uno de los compuestos utilizados en la 
preparación de la composición) y la proporción específica y bien delimitada en la que 
se encuentra  cada uno de ellos. En adición a lo anterior se requiere que la solicitante 
especifique  claramente  que  cuales  y  cuantos  son  específicamente  los  diluyentes  y 
tensoactivos. Se requiere entonces que el solicitante modifique la reivindicación 14 de 
tal forma que se mencione de manera específica el nombre químico de cada uno de los 
componentes de la composición y la proporción bien delimitada en la que se encuentra 
cada uno de ellos.

La  reivindicación  15  describe  un  proceso  de  preparación  de  composiciones 
agroquímicas  que  se  limita  a  la  mezcla  de  compuestos  de  fórmula  (I)  según  las 
reivindicaciones 1 a 8, o una composición según la reivindicación 13 con diluyentes y/o 
tensoactivos. Este proceso no es claro porque no describe etapas del proceso bien 
definidas y las condiciones necesarias para llegar al producto final. Se recuerda a la 
solicitante que un procedimiento deber ser caracterizado por una secuencia ordenada 
de actividades, pasos o etapas lógicas, y en el presente caso, el único paso definido 
consiste en mezclar sin  mencionar que otro paso es necesario o las condiciones a las 
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cuales se llevan a cabo los mismos. Se requiere realizar las modificaciones necesarias 
en el procedimiento de la reivindicación 15 de tal forma que se mencionen todos los 
pasos y condiciones necesarios para alcanzar el producto.

6. Unidad de invención (Art 25 D 486)

El  objeto  de  la  presente  invención  corresponde  a  compuestos  de  fórmula  (I): 

 como concepto inventivo común que relaciona todas las modalidades 
de la invención. Sin embargo, después de una comparación con el estado de la técnica 
se encontró que dichos compuestos carecen de novedad a la luz de las enseñanzas 
del  documento  patente  WO2007131680A1  (D1),  y  por  tal  razón  no  se  pueden 
considerar como elemento unificador que relaciona las modalidades de la invención.

Teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo anterior, esta oficina encuentra 5 grupos 
inventivos que están definidos por las siguientes características esenciales. 
 

1) Un  compuesto  de  fórmula  (I)   y  composiciones  que  los 
comprenden (Reivindicaciones 1 a 8, 13 a 15). 

2) Procedimiento para la preparación de compuestos de fórmula (I) caracterizado 

porque anilinas de fórmula (X) se convierten en presencia de ácidos, 
anhídridos de ácidos (Reivindicación 9).

3) Procedimiento para la preparación de compuestos de fórmula (I) caracterizado 

porque anilinas de  fórmula  (VII)   se  convierten  con isocianatos, 
opcionalmente en presencia de una base y opcionalmente en presencia de un 
disolvente orgánico, en compuestos de fórmula (XXXVIII) (Reivindicación 10).

4) Un compuesto de fórmula (XXXVIII) (Reivindicación 11).

5) Un compuesto de fórmula (X) (Reivindicación 12).
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Se  requiere  que  el  solicitante  presente  las  Solicitudes  Divisionales  que  considere 
necesarias o limite la solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras 
invenciones. 

7. Determinación del Estado de la Técnica

El  estado  de  la  técnica  se  determinó  con base en la  fecha  de presentación  de  la 
solicitud de la cual se invoca prioridad, es decir, el 21 de diciembre de 2011.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente 
documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem Documento Título Fecha de Publicación
D1 WO2007131680A1 INSECTICIDAL BENZAMIDINES 22/noviembre/2007

El documento D11  divulga derivados de sulfuro de trifluoroetilo sustituido con N-arilamidina de la fórmula 

(I): .
 

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Grupos inventivos 1 y 5) 

La reivindicación 1 describe un derivado de sulfuro de trifluoroetilo sustituido con N-
arilamidina de la fórmula (I):

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales
D1

WO2007131680A1
Derivado de sulfuro de trifluoroetilo sustituido con N-arilamidina de la 
fórmula (I):

R3: H,  alquilo  C2-C8,  ciano,  haloalquilo,  alcoxialquilo,  cianoalquilo, 
alquiltioalquilo,  alquenilo,  haloalquenilo,  alquinilo,  haloalquinilo,  anillo 
de 3 a 6 miembros saturados, parcialmente saturao o aromático que 
puede contenes uno a tres heteroátomos del grupo constituido por O, 
S  y  N  que  esta  opcionalmente  mono-  o  polisustituido  con 
sustituyentes iguales o distintos del grupo constituido por halógeno, 
ciano, nitro, OH, amino, carboxi, alquilo, haloalquilo, alquenilo, alcoxi, 
haloalcoxi, alquiltio, alquilsulfinilo, alquilsulfonilo;  

Derivados  de  sulfuro  de 
trifluoroetilo  sustituido  con  N-
arilamidina de la fórmula

Donde, 
R1: H, alquilo, alquenilo, alcoxi, 
cicloalquilo,  haloalquilo, 
alcoxialquil,  opcionalmente 

1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20071122&CC=WO&NR=2007131680A1&KC=A1
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R1 y R2 independientemente uno del  otro  representan hadrógeno, 
ciano,  alquilo,  haloalquilo,  alcoxi,  cianoalcoxi,  hidroxialquilo, 
alcoxialquilo,  alquitioalquilo,  alquenilo,  haloalquenilo,  cianoalquenilo, 
alquinilo,  haloalquinilo,  cianoalquinilo,  representan  alquilcarbonilo, 
heteroarilcarbonilo,  ariloxicarbonilo,  hetariloxicarbonilo,  alquilsulfinilo, 
haloalquilsulfinilo, arilsulfinilo; representan un anillo de 3 a 6 miembros 
saturado,  parcialmente  saturado  o  aromático  que  puede  contener 
opcionalmente uno a tres heteroátomos del grupo constituido por O, S 
y N, que puede estar opcionalmente interrumpido una o dos veces por 
C=O, SO, o SO2 y que está opcionalmente mono o polisustituido con 
sustituyentes iguales o distintos del grupo constituido por halógeno, 
ciano,  nitro,  OH,  amino;  -(CH2)m-R5,  -O(CH2)m-O-R6,  donde  R6 
respresenta  un  anillo  de  3  a  6  miembros  saturado,  parcialmente 
saturado o aromático que puede contener opcionalmente uno a tres 
heteroátomos  del  grupo  constituido  por  O,S  y  N  que  puede estar 
opcionalmente  interrumpido una o  dos veces  por  C=O  y  que está 
opcionalmente  mono-  o  polisustituido  con  sustituyentes  iguales  o 
distintos  del  grupo constituido por   halo,  CN,  OH,  carboxi,  alquilo, 
haloalquilo,  alquenilom  haloalquenilo,  alquinilo,  alconxi,  haloalconxi, 
alquiltio,  alquilsulfinilo,  alquilsulfonilo,  alquilamino,  dialquilamino, 
alcoxicarbonilo;
R1 y R2 pueden formar también, junto con el átomo de nitrógeno al 
que están unidos, un anillo de 4 a 8 miembros saturado o insaturado y 
opcionalmente  sustituido que puede contener  opcionalmente uno o 
más heteroátomos adicionales del grupo constituido por S, O y N y/o 
opcionalmente un grupo carbonilo.
n: 0, 1, 2; 
X1,  X2,  X3,  X4: H,  Hal,  OH,  NH2,  OCN,  SCN,  SF5,  trialquilsililo, 
alquilo,  haloalquilo,  cianoalquilo,  hidroxialquilo,  alcoxicarbonilalquilo, 
alcoxialquilo, alquenilo, haloalquenilo, cianoalquenilo, alquinilo, alcoxi, 
haloalcoxi, cianoalcoxi, hidroxicarbonilalcoxi;

sustituido  por  arilo,  aralquilo 
opcionalmente  sustituido, 
alquilaminocarbonilo, 
arilaminocarbonilo, 
dialquilaminoalquilo;
R2: H, alquilo;
R1 y R2: puede formar junto con 
el  átomo  de  N  al  cual  están 
unidos un heteroanillo de 5 o 6 
miembros y que contiene que en 
algunos  casos  puede  tener  un 
átomo de O. 
R3: H, alquilo, haloalquilo, ciano, 
arilo;
R1  y  R3: pueden  formar  junto 
con el átomo de N y C al cual 
están unidos, un heteroanillo  de 
5 o 6 miembros      
X1,  X2,  X3,  X4: pueden  ser 
iguales  o  diferentes  y 
representan H, Hal, CN, alquilo, 
haloalquilo,  alcoxi,  haloalcoxi, 
alcoxicarbonil, NO2;
A:  alquilo,  alquenil,  haloalquil, 
aralquil,  alcoxicarbonilalquil, 
cicloalquilmetil, 
n: 0, 1

En particular;
A: -CH2-CF3  (Pág.  10; 
Ejemplos de síntesis y tabalas).

Las características técnicas esenciales de los compuestos de fórmula (I) descritos en la 
reivindicación 1 actualmente presentada ya habían sido divulgadas previamente en el 
documento D1 porque: 

El  documento  D1 enseña   derivados  de  sulfuro  de  trifluoroetilo  sustituido  con  N-
arilamidina de la fórmula:

Donde,  R1: H,  alquilo,  alquenilo,  alcoxi,  cicloalquilo,  haloalquilo,  alcoxialquil, 
opcionalmente  sustituido  por  arilo,  aralquilo  opcionalmente  sustituido, 
alquilaminocarbonilo, arilaminocarbonilo, dialquilaminoalquilo;  R2: H, alquilo;  R1 y R2: 
puede formar junto con el átomo de N al cual están unidos un heteroanillo de 5 o 6 
miembros y que contiene que en algunos casos puede tener un átomo de O.  R3: H, 
alquilo, haloalquilo, ciano, arilo; R1 y R3: pueden formar junto con el átomo de N y C al 
cual están unidos, un heteroanillo  de 5 o 6 miembros;  X1, X2, X3, X4: pueden ser 
iguales o diferentes y representan H, Hal, CN, alquilo, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, 
alcoxicarbonil,  NO2;  A:  alquilo,  alquenil,  haloalquil,  aralquil,  alcoxicarbonilalquil, 
cicloalquilmetil,  n: 0, 1;  En particular;  A: -CH2-CF3 (Pág. 10; Ejemplos de síntesis y 
tabalas).

En consecuencia, la materia comprendida en la reivindicación 1 de la presente solicitud 
no es nueva a la luz de las enseñanzas del documento D1. 

Las reivindicaciones 2 a 8 no mencionan alguna característica que haga novedosos los 
compuestos de la reivindicación 1 actualmente presentada y por tal razón tampoco se 
les reconoce novedad.
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La reivindicación 12 describe un compuesto de fórmula (X): 

Donde X1, X2, X3, X4 tienen los significados dados antes.
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Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales
D1

WO2007131680A1
un compuesto de fórmula (X) 

Donde,
X1, X2, X3, X4 tienen los significados dados antes.

Compuestos derivados de anilina de fórmula (IV-A):

Donde (Reivin. 10),
X1, X2, X3, X4 tienen los significados dados antes.

Las características técnicas esenciales de los compuestos de fórmula (I) descritos en la 
reivindicación 1 actualmente presentada ya habían sido divulgadas previamente en el 
documento D1 porque: 

El documento D1 enseña compuestos derivados de anilina de fórmula (IV-A):

Donde (Reivin. 10), X1, X2, X3, X4 tienen los significados dados antes.

En  consecuencia,  la  materia  comprendida  en  la  reivindicación  12  de  la  presente 
solicitud no es nueva a la luz de las enseñanzas del documento D1. 

De otra parte, la reivindicación 13 actualmente presentada descrine una composición 
de compuesto activo que comprende al menos un compuesto de la fórmula (I) según 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8 y al menos otro compuesto activo con actividad 
insecticida, acaricida o nematicida. 



       Expediente 14-134584-  -5                                             1 er Art 45     

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales
D1

WO2007131680A1
Una  composición  de  compuesto  activo  que 
comprende  al  menos  un  compuesto  de  la 
fórmula  (I)  según  cualquiera  de  las 
reivindicaciones  1  a  8  y  al  menos  otro 
compuesto  activo  con  actividad  insecticida, 
acaricida o nematicida.

Composiciones  que  comprenden  compuestos  de 
fórmula  (I)  y  uno  o  más  compuestos  con  actividad 
fngicida o insecticida (Pág. 71 a 73; Reivin. 6).

El documento D1 además menciona un procedimiento 
de preparación de dicha composición (Reivin. 9).

Las características técnicas esenciales de la composición descrita en la reivindicación 
13 actualmente presentada ya habían sido divulgadas previamente en el documento 
D1 porque: 

El documento D1 enseña Composiciones que comprenden compuestos de fórmula (I) y 
uno o más compuestos con actividad fngicida o insecticida (Pág. 71 a 73; Reivin. 6). El 
documento  D1  además  menciona  un  procedimiento  de  preparación  de  dicha 
composición (Reivin. 9).

En  consecuencia,  la  materia  comprendida  en  la  reivindicación  12  de  la  presente 
solicitud no es nueva a la luz de las enseñanzas del documento D1.

Las reivindicaciones 14 y 15 no mencionan alguna característica que haga novedosa la 
compuestos de la reivindicación 1 actualmente presentada y por tal razón tampoco se 
les reconoce novedad.

9. Conclusión

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

Íte
m

Documento
Reivindicaciones 

afectadas
Requisito que 

afecta
D1 WO2007131680A1 1 a 8 y 12 a 15 Novedad



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  2015-08-18

Elaboró: Juan Carlos Cortes Garcia
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
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