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DOW AGROSCIENCES LLC
NOTIFPAT@CAVELIER.COM

del

11 de marzo de 2019

Patente de Invencion

PT

Patente de Modelo de Utilidad

Via Nacional

Via PCT (Fase
Nacional)

PCT

Capitulo |

X Capitulo Il

No. Solicitud
Internacional

PCT/US2015/039569

Fecha de Presentacion
Internacional

8 de julio de 2015

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

Descripcion: N° NC2017/0000049

Reivindicaciones: N° NC2017/0000049

N° NC2017/0000049

06 de enero de 2017

06 de enero de 2017

09 de noviembre de 2018

Respuesta al N° NC2017/0000049 10 de abril de 2017

examen de

forma:

Prioridad(es): Pais: US, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Numero:  62/021,876

Fecha: 8 de julio de 2014
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Pais: US, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Numero:  62/021,877
Fecha: 8 de julio de 2014

Pais: US, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Numero:  62/021,881
Fecha: 8 de julio de 2014

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. Modificaciones presentadas (Art. 34 D 486 y Art. 19, 22 y 34 PCT)

Se aceptan las modificaciones presentadas comoquiera que se ajustan a las
prescripciones contenidas en el reglamento del PCT y en el Art 34 de la Decision 486.

4. 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
9 del capitulo reivindicatorio (Radicado N° NC2017/0000049 del 09 de noviembre de
2018).

Titulo de la solicitud: “REACTIVOS Y COMPUESTOS INTERMEDIARIOS PARA EL
PROCESO PARA LA PREPARACION DE ACIDOS  4-ALCOXI
HIDROXIPICOLINICOS” (modificado Radicado N°. NC2017/0000049 del 10 de abril
de 2017).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de disefiar una ruta
de proceso eficiente y escalable de acidos 4-alcoxi-3-hidroxipicolinicos a partir de
materias primas baratas (Radicado N° NC2017/0000049 del 06 de enero de 2017,
Pag. 2).
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Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona la preparacién
de acidos 4-alcoxi-3-hidroxipicolinicos como intermedios clave en la preparacion de

estos compuestos amida aromaticos heterociclicos (Radicado N° NC2017/0000049
del 06 de enero de 2017, Pag. 2).

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacién Internacional de
Patentes (CIP): CO7D 213/65, CO7D 213/79, CO7D 213/84.

5. 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: 08 de julio de 2014, y se encontraron los siguientes documentos
que anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacion
D1 CID-11435037 |  o-Hydroxy-4-methoxypyridine-2- 26/0ctubre/2006
carbonitrile
“Preparation of Derivatives of 3-
D2 Art. 1 Hydroxypicolinic Acid from Furfural” 1965

El documento D1 divulga el compuesto 3-Hidroxi-4-metoxipiridina-2-carbonitrilo, con el CID 11435037.

El documento D22 divulga la sintesis de ocho derivados del acido 3-hidroxipicolinico, que se han
preparado por oxidacion de derivados del acido a-amino-2-furanacético. Estos, a su vez, se prepararon
a partir de los 2-furaldehidos correspondientes mediante reacciones de tipo Strecker (Resumen).

6. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)
Nivel inventivo (Art 18 D486)

La reivindicacidén 1 consiste en: “Un compuesto seleccionado del grupo que consiste
de:...” (Radicado N° NC2017/0000049 del 09 de noviembre de 2018), cuando el
compuesto seleccionado es el de la modalidad (a) se observa lo siguiente:

1 URL: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/11435037
2 URL: http://actachemscand.dk/pdf/acta_vol_19 p1147-1152.pdf Niels Clauson-Kaas, et al.
Preparation of Derivatives of 3-Hydroxypicolinic Acid from Furfural. ACTA CHEMICA SCANDINAVICA.

1965, Vol: 19, Nr: 5, Page(s): 1147 — 1152.
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Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales D2
Un compuesto seleccionado del grupo que Compuesto (Pég. 1149)

consiste de:
hidrocloruro de (Compuesto V) a-amino-2-
furanacetonitrilo

NH;™ Br Q—?H-CN
\ J e NHz

(a) 1’4
(Pag. 1149)

El documento D2 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencion
definida en la reivindicacibn 1 modalidad (a) porque divulga un compuesto de
hidrocloruro de (Compuesto V) a-amino-2-furanacetonitrilo (Pag. 1149).

oo
NH 2
v

La diferencia entre la invencién, definida en la reivindicacién 1 y el compuesto
divulgado en D2 consiste en que la sal de mismo corresponde a un hidrobromuro, en
lugar de un hidrocloruro.

El efecto que logra el emplear un ion bromuro no puede ser evidenciado porque no
existe informacion en la descripcion que lo permita.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: cdmo modificar el compuesto conocido en D2 para conseguir un
compuesto alternativo.

Sin embargo, sustituir un ion cloruro por un ion bromuro, constituye una sustitucion
bioisostérica ampliamente conocida para la persona del oficio normalmente versada
en la materia3, bajo la Ley de Desplazamiento de Hidruro de Grimm, la cual ensefia
atomos, iones y moléculas en las que las capas periféricas de electrones pueden

3 URL: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cr950066q Patani GA, LaVoie EJ. Bioisosterism: A Rational Approach

in Drug Design. Chem. Rev. 1996, 96, 3152-3153.
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considerarse idénticos; ensefiando que sustituyentes de bromo son adecuados como
reemplazos para sustituyentes de cloro, dando como resultado analogos con retencién
de actividad biolégica dentro de diferentes series de moléculas.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, sustituiria
el ion cloruro por un ion bromuro, como es ampliamente conocido para la persona del
oficio normalmente versada en la materia, en el compuesto divulgado en el documento
D2, para llegar asi al objeto de la reivindicaciéon 1 de la solicitud. Por lo cual se
considera obvia.

Asimismo, el documento divulga las caracteristicas de las reivindicaciones
dependientes asi:

e Reivindicacion 2: hidrocloruro de (Compuesto V) a-amino-2-furanacetonitrilo
(Pag. 1149).

Puesto que la reivindicacion dependiente 2 no menciona caracteristicas inventivas
adicionales tampoco se puede considerar inventiva.

Las reivindicaciones 1 — 2 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen
con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

La reivindicacion 1 consiste en: “Un compuesto seleccionado del grupo que consiste
de:...” (Radicado N° NC2017/0000049 del 09 de noviembre de 2018), cuando el
compuesto seleccionado es el de la modalidad (e) se observa lo siguiente:

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

Caracteristicas esenciales D1
Un compuesto seleccionado del grupo que Combuesto de formula
consiste de: P
1
OR H
0
OH N
/ ,f""ﬂ ;}';:' C:
. |
o N7 TCN S
e
R' es alquilo C,-C; Metilo
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El documento D1 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invenciéon
definida en la reivindicacion 1 modalidad (e) porque divulga un compuesto de férmula

_H
0
| A
D __;:-: e - C -
. e T
- N
— oy
o

La diferencia entre la invencidn, definida en la reivindicacion 1 y el compuesto
divulgado en D1 consiste en que el radical R es un alquilo C,-C3, en lugar de un metilo.

El efecto que logra el emplear un alquilo C,-C3 no puede ser evidenciado porque no
existe informacion en la descripcion que lo permita.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: cdmo modificar el compuesto conocido en D1 para conseguir un
compuesto alternativo.

Sin embargo, sustituir un metilo por un alquilo C,-C3, constituye una sustitucion
bioisostérica ampliamente conocida para la persona del oficio normalmente versada
en la materia4, que presenta retencion de actividad entre las diferentes moléculas.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, sustituiria
el metilo por un alquilo C»-C3, como es ampliamente conocido para la persona del
oficio normalmente versada en la materia, en el compuesto divulgado en el documento
D1, para llegar asi al objeto de la reivindicacion 1 de la solicitud. Por lo cual se
considera obvia.

Asimismo, el documento divulga las caracteristicas de las reivindicaciones
dependientes asi:

e Reivindicaciones 8, 9:

4 Advances in Food Research, Academic Press, E.M. Mrak, George F. Stewart, Volumen 2, 1949; Pag. 141.
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Puesto que las reivindicaciones dependientes 8, 9, no mencionan caracteristicas
inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventiva.

Las reivindicaciones 1, 8, 9, cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no
cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

7. Conclusién

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

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 CID-11435037 1,8,9 Nivel inventivo
D2 Art. 1 1a2 Nivel inventivo

8. Respuesta a los argumentos de la solicitante
Argumentos con respecto al estudio de novedad

1. La solicitante asegura que “El Examinador considera que las caracteristicas
técnicas esenciales de la Reivindicacion 1 ya habian sido divulgadas en el
documento D1. Respetuosamente llamo la atencion del Examinador en cuanto
al Capitulo Reivindicatorio Modificado, en el cual el sustituyente R1 del
compuesto e) reclamado en la Reivindicaciéon 1 fue limitado a sustituyente
alquilo C2-C3. De acuerdo con lo anterior, D1 tnicamente revela el compuesto
3-hidroxi-4-metoxipiridina-2-carbonitrilo, el cual es diferente del compuesto e)
reclamado en la presente invencion debido a que al sustituyente metilo (ver
recuadro rojo) es diferente de la definicion del sustituyente R1 de la presente
invencion (alquilo C2-C3)”.

Se aclara que, el documento D1 se empled para estudiar la novedad del capitulo
reivindicatorio Radicado N° NC2017/0000049 del 06 de enero de 2017. Tras la
modificacién del capitulo reivindicatorio (Radicado N° NC2017/0000049 del 09 de
noviembre de 2018), se empled el documento D1 para afectar el nivel inventivo de la
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presente solicitud, al reemplazar un grupo metilo por un alquilo C,-C3, como se
observa en el numeral 6 del presente Oficio.

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 concesion, se denegara la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante llegara a modificar: i) el capitulo
reivindicatorio, ii) la descripcidon de la invencion a proteger, iii) o presente un nuevo
capitulo reivindicatorio debera observar las instrucciones contenidas en en numeral
1.2.2.1.1. del Capitulo Primero del Titulo X de la Circular Unica y la Direccién de
Nuevas Creaciones seguira el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capitulo
Sexto del Titulo | de la Circular Unica, informandoles que contra el mismo no procede el

recurso de la via gubernativa.

Atentamente,

Yod o

MARIA JOSE LAMUS BECERRA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES
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