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Sefor(a)
BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT

TiTULO DE LA SOLICITUD: “DERIVADOS HETEROCICLICOS BICICLICOS
CONDENSADOS SUSTITUIDOS POR 2-(HET)ARILO COMO PESTICIDAS”
NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2017/074627

FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL: 28 de septiembre de 2017.
PRIORIDAD: 06/10/2016, EP (EUROP PATENT ORGANIZATION(EPO)),
16192636.5

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la
referencia, atendiendo a lo consagrado en el articulo 45 de la Decision 486 de 2000, se
le comunica que esta Direccion ha encontrado que la materia objeto de solicitud no
cumple con algunos requisitos establecidos en la Decision, con fundamento en los
siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decision 486)

La modificacion de las reivindicaciones 1-9, presentada mediante escrito radicado bajo el
N° NC2019/0003391 el 09 de abril de 2019, no es aceptable porque no se realizé el pago
de la tasa respectiva.

2. 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, cuando la solicitud contenga
mas de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, solo se
estudiaran las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de
patentabilidad consagrado en el articulo 45 de la Decision 486. Por lo tanto, se estudiaran
las reivindicaciones 1 a 10 del radicado N° NC2019/0003391 del 05 de abril de 2019.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar nuevos
insecticidas agricolas y horticolas a partir de compuestos heterociclicos condensados.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona compuestos de
Férmula | y una formulacion agroquimica que los contiene.
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3. Reivindicaciones relativas a un uso (Art. 14 Decision 486)

La reivindicacion 10, a pesar de que en su preambulo menciona un “Procedimiento”,
se refiere al uso de los compuestos reclamados, toda vez que la etapa de “se deja
actuar un compuesto...” corresponde a la forma de usar el plaguicida, dado que las
caracteristicas de esta reivindicacion no corresponden a caracteristicas técnicas
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esenciales de un proceso de obtencion de un producto. Por lo tanto, el proceso de la
reivindicacion 10, no es patentable de acuerdo con el articulo 14.

4. De la solicitud de patente
4.1. Reivindicaciones (Art. 30 Decisién 486)

La reivindicacion 1 no se encuentra debidamente sustentada en la descripcion puesto
que, por citar un caso, el radical R de la férmula (l) puede ser seleccionado de un grupo
de radicales que incluye mas de 20 posibilidades, sin embargo, en las realizaciones
preferidas, R' es Unicamente etilo (Pag. 80-84, 96 de la solicitud); con lo cual se hace una
generalizacion de manera especulativa. Lo anterior aplica para los demas radicales
presentes en la formula (I). Se sugiere restringir la solicitud a una razonable
generalizacion de acuerdo con la materia que se encuentra debidamente sustentada en
el capitulo descriptivo.

Las reivindicaciones 8 y 9 no son concisas cuando emplean los términos/expresiones
“extensores”, “agentes tensioactivos”, ‘ingrediente agroquimico”, en la definicion de los
componentes de la composicidn, porque definen los componentes por su familia quimica,
funcion o actividad, pero no por un compuesto o componente como tal, lo que hace que
se obtengan un numero indefinido de posibles composiciones que no encuentran
sustento en la descripcion. Por lo tanto, se requiere al solicitante que defina de manera
correcta los compuestos que componen la composicion de acuerdo con la materia que

se encuentre sustentada en la descripcion.

Las reivindicaciones 8 y 9 no se encuentran enteramente sustentadas en la memoria
descriptiva, puesto que en las realizaciones preferidas no se desarrollan dichas
composiciones reivindicadas.

5. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 06 de octubre de 2016 que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de informacidén con que se cuenta, se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

ftem Documento Titulo Fecha de Publicacion

D1 W02016124563 | “2-(het)aryl-substituted condensed bicyclic 11 de agosto de 2016

heterocycle derivatives as pest control
agents”

D2 EP3018130 “Fused heterocyclic compound and pest 11 de mayo de 2016
control use thereo”

El documento D1' divulga nuevos compuestos de formula (I), en donde R', R?2, R2b, R3,
Al A2, A3, A%y n tienen los significados indicados en la descripcion, para su uso como

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2016124563A1&KC=A1&FT=D
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acaricidas y/o insecticidas para controlar plagas animales, y métodos y productos
intermedios para la produccion de los mismos (Resumen).

El documento D22 divulga un compuesto heterociclico fusionado representado por la
siguiente formula (1) que tiene un excelente efecto de control sobre las plagas
(Resumen).
6. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decision 486)

6.1. Nivel Inventivo (Art. 18 Decision 486)

La reivindicacion 1 consiste en: “Los compuestos de la formula (I) (...)” (Radicado N°
NC2019/0003391 del 05 de abril de 2019).

Tabla 1. Comparacioén de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales D1 D2
Compuestos de Féormula (1) El compuesto de Férmula
Los compuestos de la formula
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R=H (Reiv. 1) L
A=O . O
R8=di(C4-C,)alquilamino N(CH3),

El documento D1se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencién definida
en la reivindicacién 1 porque divulga nuevos compuestos de formula (1), en donde R?,
R2a R R3 A' A2 A3 A%y ntienen los significados indicados en la descripcién, para su
uso como acaricidas y/o insecticidas para controlar plagas animales, y métodos vy
productos intermedios para la produccion de los mismos (Resumen).
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La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 1 y los compuestos

% A3
]

. . . v R’ ‘I. .
divulgados de D1 consiste en la presencia del grupo en el heterociclo de 6
miembros.

A!
1"hl
. . . . . ROR .
No se evidencia un efecto asociado al incluir un grupo en el heterociclo de 6
miembros.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: ;Coémo modificar los compuestos conocidos en D1 con el fin de obtener
compuestos alternativos?

Sin embargo, el incluir un grupo s en el heterociclo de 6 miembros para obtener
los compuestos, ya esta divulgado en el documento D2 que se refiere a un compuesto
heterociclico fusionado representado por la siguiente formula (1) que tiene un excelente
efecto de control sobre las plagas, de forma particular divulga el compuesto 5 en donde:

0
Y—N(CHs),

R3=CF, A3=N, A2=CH, Ré=H, A'= -NMe, n=2, R'=Et, N, R2=H, G= “ NH
(Resumen, Pag. 64, Compuesto 5).
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2https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblioc? CC=EP&NR=3018130A1&KC=A1&FT=D
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En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia, estaria motivada a

8]
—N(CH)»
incluir un grupo amino como *—NH del documento D2 en los compuestos de
D1, para asi llegar al objeto de la reivindicacion 1. Por lo cual se considera obvia.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 7 no mencionan alguna caracteristica que, junto
con las caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte nivel inventivo a los
compuestos de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

Las reivindicaciones 8 y 9 tampoco cumplen con el requisito de nivel inventivo de acuerdo
con la informacion divulgada en los documentos D1y D2, ya que el documento D1 divulga
“Una formulacion agroquimica que comprende y extensores y/o agentes tensioactivos
(...) un ingrediente activo agroquimico” (Reiv. 8, 9); y D2 divulga “agente de control de
plagas (...) un portador inerte” (Reiv. 20) junto con las caracteristicas de los compuestos
de férmula 1 ya mencionadas en la tabla 1.

7. Conclusiéon con respecto a nivel inventivo

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

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 W02016124563 1a9 Nivel Inventivo
D2 EP3018130 1a9 Nivel inventivo

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de 2000, se le indica que debe dar
respuesta dentro del término de sesenta (60) dias contados a partir 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 denegara la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica: i) el capitulo
reivindicatorio, ii) la descripcion de la invencion a proteger, iii) 0 presenta un nuevo
capitulo reivindicatorio debera observar las instrucciones contenidas en el 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

recurso alguno en actuacion administrativa.

MARIA JOSE LAMUS BECERRA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES
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INFORME DE BUSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2019/0003391 1° X 2° 3° Revoca
Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional:
PCT/EP2017/074627 28 de septiembre de 2017
Fecha de determinacion estado de la técnica Prioridad Presentacién
(DD/MM/ANO)
06/10/2016 X
Solicitante
BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
Reivindicaciones que no son objeto de busqueda por:
Art. 14 10 |Art. 15 - Jart20 - Qﬁéﬁgiéi';"ta de unidad de -

CRITERIOS DE BUSQUEDA

Reivindicaciones objeto de busqueda 1-9

Palabras clave utilizadas Por estructura.

CIP: |CO7D 471/04, AOTN 43/90

Clasificaciones utilizadas para la busqueda
CPC:

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES
(Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Articulos, catalogos, etc.)

ISE?TJZZ;? N deastzict::L;d e PZT)TiZZ(an Reivindicaciones Categoria del
B q o p " /Secuencias | Citas relevantes del estado de la técnica documento
ases de datos| N° de patente/ | /Presentacion afectadas citado(?)
consultadas Autor LNP(") (DD/MM/AAAA)
STN WO02014073627| 15/05/2014 - - A
US2014018373 | 16/01/2014 - - Y
Patbase US2014194290| 10/07/2014 - - Y
Resumen, Reiv. 20, P4g. 64,
EP3018130 11/05/2016 1-9 Compuesto 5 Y
EP3253210 02/02/2016 - - Y
Orbit W02016124563| 11/08/2016 1-9 Resumen, Reiv. 1, 8,9 Y
EP2961275 01/06/2016 - - Y

(?) Categorias de documentos citados

“A” Documento que define el estado general de la técnica no
considerado como particularmente relevante.

“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentacion o la de
“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha

de presentacion internacional o en fecha posterior. solicitud, pero puede ser Util para la mejor comprension del principio o
teoria en que se basa la invencion, o para demostrar que el razonamiento

“L” Documento citado para llamar la atencién sobre por ejemplo, o los hechos en los que se basa dicha invencion son incorrectos.

dudas acerca de una reivindicacién de prioridad o para determinar la

fecha de publicacion de otra cita, siempre van acompafiados de una “X” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no

explicacion, por la cual se citan. puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por

referencia al documento aisladamente considerado.
“O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de
documentos siempre estara acompafiado por otra letra que indique la “Y” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no
pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el
documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza,
“P” Documento publicado antes de la fecha de presentacion cuya combinacién resulta evidente para un experto en la materia.
internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad
reivindicada.

Fecha del reporte de busqueda:

Examinador: Jessica Carolina Hernandez Galeano
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