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Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT
Patente de Invencidn PT Patente de Modelo de Utilidad

Via Nacional

Via PCT (Fase PCT |Capitulo | X Capitulo Il
Nacional)

No. Solicitud PCT/US2015/036896
Internacional

Fecha dg Presentacion 22 de junio de 2015
Internacional

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

1. Documentos estudiados

Descripcién NC2016/0005754 26 de diciembre de 2016
Reivindicaciones: NC2016/0005754 26 de diciembre de 2016
Prioridad(es): Pais: US Numero: 62/016,209 Fecha: 24 de junio de 2014
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2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacion de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro
del plazo establecido y el contenido técnico de esta solicitud corresponde con el de la
prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invencion

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capitulo Primero del Titulo X
de la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendra 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 mas de diez
(10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sélo se estudiaran
las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiaran las reivindicaciones 1 a
15 del capitulo reivindicatorio (Radicado NC2016/0005754 del 26 de diciembre de
2016).

Titulo de la solicitud: “MOLECULAS QUE TIENEN CIERTAS UTILIDADES
PLAGUICIDAS, E INTERMEDIOS, COMPOSICIONES, Y PROCESOS
RELACIONADOS CON ELLAS” (Rad. Radicado NC2016/0005754 del 26 de
diciembre de 2016).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de compuestos
plaguicidas mejorados.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona compuestos
de férmula
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El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacién Internacional de
Patentes (CIP): CO7D 233/04.

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

El proceso de aplicacion del compuesto reclamado de la reivindicaciéon 15 no es
patentable porque la etapa esencial es Unicamente la de “aplicar” y una aplicacion
corresponde a la forma de usar el compuesto de interés.

5. De la solicitud de patente
Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

La reivindicaciéon 1 no cumple con el requisito de concisién ni de sustento en la
descripcion puesto que presenta un gran numero de posibilidades de sustitucion que
conlleva a un gran numero de compuestos reclamados. Se le recomienda al solicitante
que limite al alcance de la materia reclamada a aquella que se encuentra enteramente
sustentada en la descripcion.

Asimismo, se llama la atencion sobre la materia reclamada en las reivindicaciones 13
y 14, que hacen referencia a combinaciones entre el compuesto de la reivindicacion 1
y otros ingredientes activos adicionales, las cuales no tienen ningun sustento en la
descripcion, no existe en la divulgacion inicial informacién técnica que soporte alguna
combinacion de ingredientes activos. Se le recomienda al solicitante que retire dichas
reivindicaciones.
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6. 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: 24 de junio de 2014, y se encontraron los siguientes documentos
que anticipan el objeto de esta solicitud:

N° Documento Titulo Fecha de Publicaciéon
Pesticidal compositions and processes 2014-01-16
related thereto
1-(Azolin-2-yl)amino-1,2-diphenylethane
D2 US2007149582 compounds for combating insects, 2007-06-28
arachnids and nematodes

D1 W02014011429

El documento D1' que divulga moléculas de formula (I) todo el documento.

Rl
| QZ_RZ
Het N M=—C*
\ /
Ar! - Ar? \I/\l" R4
1

(la)
1 https://patents.google.com/patent/W02014011429A1/fr?0q=W02014011429+
2 https://patents.google.com/patent/US20070149582A1/en?0q=US20070149582A1
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7. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Nivel Inventivo (Art. 18 D486)

La reivindicacion 1 consiste en: Una molécula que tiene la siguiente férmula

en donde:

(A) R1, Rz, R3, R4, Rs, Re, R7, Ro, y R10 son, cada uno independientemente, H, F, ClI,
Br, I, CN, NO2, OH, alquil(C1-C4), alquenil(C2-C4), haloalquil (C1-Ca4), alcoxi(C1-Ca4),
haloalcoxi(C1-C4), o cicloalquil(Cs3-Cs), en donde cada alquilo, alquenilo, haloalquilo,
alcoxi, haloalcoxi, y cicloalquilo, se sustituye opcionalmente con uno o mas
sustituyentes, en donde cada sustituyente es independientemente H, F, CI, Br, |, CN,
NO2, OH, alquil(C1-Ca4), alquenil(C2-C4), haloalquil(C1-Ca4), alcoxi(C1-C4), haloalcoxi(C1-
C4), o cicloalquil(C3-Ce);

(B) Rees H;

(C) L es un conector que es alquil C1-C4, alquenil C2-Ca4, o haloalquil C1-C4, en donde
cada alquilo, alquenilo, y haloalquilo, se sustituye opcionalmente con uno o mas
sustituyentes, en donde cada sustituyente es independientemente F, Cl, CN, OH, u
0XO;

(D) R11, R12, R13, R14, y R15 son, cada uno independientemente, H, F, CI, Br, |, CN,
NO2, OH, alquil(C1-C4), haloalquil(C1-Ca4), alcoxi(C1-C4), o haloalcoxi(C1-C4), en donde
cada alquilo, alcoxi, y haloalquilo, se sustituye opcionalmente con uno o mas
sustituyentes, en donde cada sustituyente es independientemente F, CI, CN, OH, u
0X0; Y

(E)QesOo0S.

(Radicado N° NC2016/0005754 del 26 de diciembre de 2016).
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Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales

sustituido con fenilo
opcionalmente sustituido.
SiendoQ2=00S

Caracteristicas esenciales D1 (reivindicaciones) D2 (tabla 1, Pagina 25)
7RB 5 1 R12 Rl -
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Donde Q2, R2, R4 y Nx pueden
. . RSa
formar un anillo heterociclico

Siendo R5a un radical fenilo
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El documento D1 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencién
definida en la reivindicacion 1 (reivindicaciones) porque divulga una composicion que
contiene un compuesto de formula (l), en donde:

(A) Ar1 se selecciona de (1) furanilo, fenilo, piridazinilo, piridilo, pirimidinilo, tienilo o
(2) furanilo sustituido, fenilo sustituido, piridazinilo sustituido, piridilo sustituido,
pirimidinilo sustituido o sustituido tienilo...

(B) Het es un anillo heterociclico, saturado o insaturado, de 5 o 6 miembros, que
contiene uno o mas heteroatomos seleccionados independientemente entre
nitrégeno, azufre u oxigeno...

(C) Ar2 se selecciona de (1) furanilo, fenilo, piridazinilo, piridilo, pirimidinilo, tienilo o
(2) furanilo sustituido, fenilo sustituido, piridazinilo sustituido, piridilo sustituido,
pirimidinilo sustituido o tienilo sustituido, en el que dicho furanilo sustituido, fenilo
sustituido, piridazinilo sustituido...

(D) R1 se selecciona de H, alquilo C1-C6, cicloalquilo C3-C6...

(E) R2 se selecciona de (K), H, C3-C6alquilo, C3-Cé6cicloalquilo, C2-C6alquenilo...
(F) R3 se selecciona de fenilo, alquilfenilo Ci-C6...

(G) R4 se selecciona de (K), H o alquilo C1-C6;

(H) M es N o CR5, en donde R5 se selecciona de H, F, CI, Br, |, CN...,

(1) (1) Q1 se seleccionade O 0 S, (2) Q2 se seleccionade O 0 S;

(J) Rx y Ry se seleccionan independientemente de H, alquilo C1 - C6, haloalquilo C1-
C6, cicloalquilo C3-C6...

o Rx y Ry juntos pueden formar opcionalmente un grupo ciclico saturado o insaturado
de 5 a 7 miembros que puede contener uno o mas heteroatomos seleccionados de
nitrégeno, azufre y oxigeno, y donde dicho grupo ciclico puede estar sustituido con F,
Cl, Br, I, CN, oxo, tioxo, alquilo C1-C6, haloalquilo C1-C6...
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(K) R2 y R4 junto con CX(Q2)(NX), forman un grupo hidrocarbilo ciclico saturado o
insaturado de 4 a 7 miembros, que puede contener uno o mas heteroatomos
adicionales seleccionados de nitrogeno, azufre y oxigeno, en el que dicho grupo
hidrocarbil-ciclico puede estar opcionalmente sustituido...

(L) (Het-1) es un anillo heterociclico saturado o insaturado de 5 o 6 miembros, que
contiene uno o mas heteroatomos seleccionados independientemente de nitrogeno,
azufre u oxigeno, en el que dicho anillo heterociclico también puede estar sustituido
con uno o mas sustituyentes seleccionados independientemente de H, F, CI, Br, |,
CN...

(M) n es cada uno individualmente 0, 1 0 2...

La diferencia entre la invencidn definida en la reivindicaciéon 1 y el compuesto
divulgado en el documento D1 consiste en el grupo NH se encuentra directamente
unido al anillo oxazolin o tiazolin.

12
R R8 . RO R11 R
R6 }: Rm ,L

No obstante, no hay evidencia que muestre que incluir un enlace directo del grupo NH
al anillo oxazolin o tiazolin logre algun efecto técnico.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencién se
puede formular asi: como modificar el compuesto pesticida de D1 para obtener
derivados alternativos.

Sin embargo, compuestos pesticidas derivados de 4-fenil-4,5-dihidro-1,3-oxazol-2-
amina o 4-fenil-4,5-dihidro-1,3-oxazol-2-amina o 4-fenil-4,5-dihidro-1,3-tiazol-2-amina
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en donde se presenta un enlace directo entre el fragmento -NH- y el anillo tiazolin u
oxazolin ya habian sido divulgados en el documento D2, el cual indica que dichos
compuestos son utiles para el control de plagas de plantas.

Noétese ademas que el mismo documento D1 ya habia divulgado un patrén de
sustitucion donde se divulga especificamente la formacion del radical tiazolin u
oxazolin unido a un grupo fenil opcionalmente sustituido (ver ejemplos A15-A17, A38-
A41) y que ademas presentaban una actividad plaguicida mejorada.

En este sentido, se llama la atencion del solicitante frente a que los ejemplos
presentados no demuestran que el compuesto reclamado sea superior u ofrezca un
efecto técnico inesperado en comparacion a sus equivalentes conocidos o incluso
frente a un control no tratado, los compuestos de los documentos citados también
mostraban una buena actividad pesticida frente a plagas de plantas.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia incluiria un
patron de sustitucion donde el fragmento -NH- se une directamente al anillo de tiazolin
u oxazolin como en el documento D2, en el compuesto del documento D1 para llegar
asi al objeto de la reivindicacion 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Asimismo, los documentos D1y D2 divulgan las caracteristicas de las reivindicaciones
dependientes asi:

e Reivindicacién 2: referida a que R1, R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9, R10, R14,y
R15 son H. D1 divulga sustituciones de H en las mismas posiciones (ver tablas).

e Reivindicacién 3: R5 es CF3 o OCF3. D1 divulga sustituciones de alquilo y
alcoxialquilo sustituido con halégeno (ver tablas).

e Reivindicacion 4: Q es O 0 S. D1 divulga que Q2 es O o S (ver tablas).

e Reivindicacién 5: L es -CH2- o - CH2CH2-. D1 divulga anillos de cinco
miembros (ver tablas).

e Reivindicaciéon 12: Que hace referencia a una composicion que comprende una
molécula de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes y
un portador. D1 divulga composiciones que incluyen el compuesto de formula
(I) y un portador, divulgado en paginas 148-154.
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e Reivindicaciones 13 y 14: Que hacen referencia a la composicion de la
reivindicacion 12 que ademas comprende ingredientes activos adicionales. D1
divulga composiciones que incluyen el compuesto de férmula (1) y un
ingrediente activo adicional, divulgado en paginas 134-147.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 10 y 12 a 14 no mencionan alguna
caracteristica que, junto con las caracteristicas de la reivindicacion independiente,

aporte nivel inventivo al compuesto de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que
no tienen nivel inventivo.

8. Conclusion

Las reivindicaciones 1 a 10 y 12 a 14 son afectadas por Nivel Inventivo de acuerdo
con lo mostrado en el numeral siete de este Oficio.

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

item Documento Reivindicaciones afectadas | Requisito que afecta
D1 US4599207 1a10y12a14 Nivel Inventivo
D2 DE3047024 1a10y12a14 Nivel Inventivo

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 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 concesion, se denegara la patente.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capitulo
reivindicatorio, ii) la descripcion de la invencion a proteger, iii) o presente un nuevo
capitulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a
esta modificacion, no debera pagar la tasa de modificacion voluntaria pero si la
correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el numero de
requerimientos por no patentabilidad estara supeditado a que el término del estudio
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de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicacion de la
solicitud de patente de invencion. Adicionalmente, 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 debera pagar la tasa por
reivindicacion adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término
faltante para los sesenta (60) dias.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Titulo |, Actuaciones ante la
Superintendencia de Industria y Comercio; Capitulo sexto, publicacion, comunicacion,
notificacion y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y
Comercio, informandoles que contra el mismo no procede el recurso de la via
gubernativa.

Atentamente,

—

-

[DirectorName]
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES

Elaborado: SANDRA ISABEL CALDERON RODRIGUEZ
Revisado: LYNA DEL CARMEN MORDECAY DUNOYER
Aprobado: JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
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