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REFERENCIA: Expediente No. 14 - 258.507

TiTULO: “DERIVADOS DE HETEROARILPIPERIDINA Y DE PIPERAZINA
COMO FUNGICIDAS”

SOLICITANTE: BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH

TRAMITE: Respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio
No. 231 del 20 de enero de 2015.

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, en mi condiciéon de apoderado de la
sociedad BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, dentro del término legal,

presento respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 231 del 20 de
enero de 2015.

1.  DEL ANALISIS DE PATENTABILIDAD.

Novedad.

El Examinador objeta la novedad para la reivindicacién 1 con el documento D1
(WO2008013622) porque:

‘)

“Las caracteristicas esenciales de los compuestos de la reivindicacion 1
habian sido divulgadas previamenite en el documento D1, el cual ensefia
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compuestos derivados de heteroarilpiperidina y heteroarilpiperazina como
agentes antiftngicos”.

“En consecuencia, la reivindicacion 1 no es nueva segun lo divulgado en el
documento D1",

Con relacion a las objeciones del Examinador de Patentes con respecto a la
falta de novedad de la presente invencion, el solicitante discrepa de la
opinion del Examinador, asi:

El documento D1 describe intermediarios para la preparacidn de compuestos
activos fungicidas donde alguno de ellos tiene la estructura basica que se muestra

més abajo, la cual puede ser substituida en diferentes posiciones, especialmente en

el anillo fenil:
0
)<
Y1
R15

Qpcionalmente substituido con R7

La diferencia con la presente invencion y el documento D1 es la sustitucion en el
anillo fenil. En la presente R1 el cual es por ejemplo fenilo, esta al menos una vez

substituido con 24, Estos sustituyentes no estan presentes en el documento D1,

Esto tiene el efecto de que los compuestos resultantes (los cuales se
reivindicaron el la solicitud padre) de los intermediarios de la presente

invencion muestran una actividad fungicida mejor que los del documento D1

Por lo tanto, los compuestos de formula (VII) descritos en la reivindicacion 1 de

la presente solicitud de patente de invenciéon de nuestro poderdante no estan

B
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comprendidos en el documento D1 del estado de la técnica mencionado por el
Examinador Técnico en su concepto, por lo cual cumplen con el requisito de
NOVEDAD.

Por lo anteriormente sefalado, el solicitante-esté demostrando que la presente
invencién cumple con los requisitos de NOVEDAD, NIVEL INVENTIVO y APLICACION
INDUSTRIAL exigidos por la Decisién 486 del Acuerdo de la Comisiéon de la
Comunidad Andina; ademas, estamos dando respuesta al Concepto Técnico notificado
mediante Oficio No. 231 del 20 de enero de 2015. Por lo tanto, solicito
respetuosamente se proceda a CONCEDER la Patente de Invencidn titulada:
“DERIVADOS DE HETEROARILPIPERIDINA Y DE PIPERAZINA COMO
FUNGICIDAS” a nombre de la sociedad BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH

para la Reivindicacion 1.

Atentamente,

JAIME\EDUAR GADO VILLEGAS
gota
T.P. No. 43.308 C.S.J.
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Asunto: Radicacion: 14-258507- -1 P )
Tramite: 11 B N “‘\
Evento: 378 (-.___,\
Actuacion; 519
Oficio: 231
Folios: 4
“Patente de Invencidn X Patente de Modelo de Utilidad
Via Nacional
Via PCT (Fase Nacianal) X | Capitulo| Capitulo Il } i
No. Solicitud Internacional | PCT/EP2011/064527 -
24/08/2011 ==

[ Fecha de Presentacién Internacional

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Articulo 45 de la
Decisidn 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descnpc:on
Reivindicaciones:
Prioridad:

Rad. No. 14-258507-00000-0000
Rad. No. 14-258507-00000-0000
EP 101740204

US 61/377,229

24/Noviembre/2014
24{Noviembre/2014
25/Agosto/2010
26/Agosto/2010

Este expediente corresponde a una divisional de la solicitud parental 13-37840, la cual
es aceptada para tramite puesto que corresponde a un concepto inventivo diferente y
no amplia el alcance de la solicitud inicial.

2. Analisis de la Prioridad

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

prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invencién

Expediente 14-258507- -1

ler Art 45.



A .
wehf

T S
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

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 él 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, sdlo se estudiaran las
cubiertas por la tasa pagada.

Titulo de la solicitud: "Derivados de heteroarilpiperidina y de piperazina como
fungicidas”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar
compuestos derivados de heteroarilpiperidina y de piperazina como fungicidas.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto
de férmula (VII):

2
o]

xl

N  X-G-0-L:R!
W‘J_ \_.i_l/ Q
(R,
(v

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacién Internacional de
Patentes (CIP): CO7D417/14, AO1N43/78.

4. Determinacion del Estado de la Técnica
El estado de la técnica se determind con base en la fecha de presentacion de la

solicitud de prioridad 25 de agosto de 2010 y se encontraron |os siguientes documentos
gue anticipan el objeto de esta solicitud:

Item Documento Titulo Fecha de Publicacidon

D1 WQ02008013622 Fungicidal azocyclic amides 31/Enero/2008

D1* divulga (todo el documento) compuestos derivados de heteroarilpiperidina y
heteroarilpiperazina como agentes antifingicos.

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

La reivindicacion 1 consiste en un compuesto de férmula (VII):
2

o
N, X-G-Q-L*R’
WM_}— \_h/ Q-L*R
(R
(vin)

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales D1

Compuesto de férmula (1): Compuestos de férmula 6.

1 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2008013622
A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20080131&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP

Expediente 14-258507- -1 ler Art 45.
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Caracteristicas esenciales : D1

0 m‘?z X E
11_>_N X‘G-Q-L%Rl . % N/——-,
W g X .
(R, v, ®n R
(V1) R 6 Donde X es X" u YR
es H. (pag. 63, esquema 3)

W* es un grupo saliente {cloro, bromo, yodo, Vi 8501 Bil
alquilsulfonatos o arilsulfonatos; pag. 54} ' :
X es carbono C
R? es hidrégena o flicr H
pesO nes0

G1

v S R
\EI
Ges U, donde v esta unido a Xy

"w" esta unido directamente a Q

G es heteroarilo 5-6 miembros opcionalmente sustituido,
R‘h

5
Pas
por ejemplo: G1 72 i , donde el lado izquierdo se

une a X y el derecho a 7!

R Jv ¥
fN
= 0
JREE SR o
— o ‘H__Nf o
N ‘ o U

®
Qes

J es anillo de 5 miembros opcionalmente sustituido con
1 a 5 sustituyentes seleccionados de R®, (Para elaborar
el compuesto 140: 4,5-dihidro-isoxazolilo, donde un
sustituyente RS es metila)

R® es seleccionado independientemente de H,
ciano, NR*R?, alquilo C.., alquenilo Cy.,
alguinilo C,.s, haloalquile C,s, entre otros

R® es H, ciano, NR*R", alquilo C,.;, alquenilo Ca.s,
alquinilo Ca., haloalgquilo Cy., entre otros.

L? es un enlace directo

R® es Z?Q, donde Z* es un enlace directo

R! es fenilo sustituido al menos una vez con
un sustituyente Z*, donde 2* es alqueniloxi Ca.
4. alguiniloxi Cs., entre otros

R® es Z°Q, donde Q es fenilo, heteroarilo 5-6 miembros
sustituido con R7 en C 0 R12 en N, (Para elaborar el
compuesto 140: Fenilo sustituido con alcoxi)

Las caracteristicas esenciales de los compuestos de la reivindicacion 1 habian sido
divulgadas previamente en el documento D1, el cual ensefia compuestos derivados de
heteroarilpiperidina y heteroarilpiperazina como agentes antifingicos.

En consecuencia, la reivindicacion 1 no es nueva segun lo divulgado en el documento

D1.

6. Conclusidén

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asi:

Item Documento

Reivindicaciones afectadas

Requisito que afecta

D1 WQ2008013622

1 Novedad

Expediente 14-258507- -1

ler Art 45,
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En cumplimiento del articulo. 45 de la Decisién 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 del dia siguiente de la fecha de notificacién 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 concesion, se denegaré 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 més de diez (10) reivindicaciones, no
pagara la tasa de modificacién voluntaria pero si la correspondiente al pago por
reivindicacién 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.

——
—

—

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Diractor de Nusvas Craaciones {c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2015-01-20

Elaboré: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisd: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo

Expediente 14-258507- -1 ler Art 45.
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HERRERO & ASOCIADDS
Atn: Dra. Isabel Rebolledo
E-mall: irebolledo@tierrera.es
Tel,: 91 5227420

Fax: 91 5226249

ALCALA 35 E- 28014
MADRID - ESPANA

Su Ref.: PX 128.2/14 CO

EECHA LIMITE REAL PARA PRESENTAR CONTESTACION; 17 DE ABRIL DE 2015

Ref.:  Pais: Colombia
INFORME AFECTADA PATCNTABILIDAD - Presentar argumentos
Titulo: DERIVADOS DE HETEROARILPIPERIDINA Y OE PIPERAZINA COMO
FUNGICIDAS
PCT/EP2011 /064527

Expedliente No. 14 258,507
Solicitante:  Bayer [ntellectual Property GmbH

Estimada Doctora:

Con relacidn al tramite de registro de la patente de lnvencidn de la referencla, le Informo que 13
Superintendencia de Industria y Comerclo nas ha requerido recienlemente mediante oficio Na. 231
el cual le anexo.

Por lo tanilo el sollcitante debe enviar los argumentos para dar contestacién a este oficio,

El plazo real que exdste para dar contestackén es hasta el préwimo 17 de abril de 2015,

En caso de que sea necesario sollcitar prérroga para presentar la respuesta a este oficlo, ésta debe
ser presentada a mas tardar el dia 16 de abril de 2015, lo anteror, con el fin de tener plazo de
treinta (30 dias hahiles adiclonales contados a partir de dicha fecha, es decir hasta el _29 ¢le
mayg de 2015,
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Fax 1571) 2442406 A B Ma 6207
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« €190, 00 euros sl ustedes nos envian la contestacidn y no hay revisidn de nuestra pante
«  €250,00 euros sl debemas realizar alguna modificacion a la contestacldn.
+  E400,00 euros st la contestacidn os reallzada en su totahdad por nosatros,

Quedamos a la espera de su respuesta y comentarios.
Muchas gracias.
Atentamente,

JAIME EDUARDO DELGADRO VILLEGAS
Fy Pll. Herrero & asociados
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