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Oficio N° 7770 de 30 de junio de 2020
Ref. Expediente N° NC2018/0008733

Sefior(a)
DOW AGROSCIENCES LLC

TITULO DE LA SOLICITUD: “MOLECULAS QUE TIENEN UTILIDAD PLAGUICIDA, E

INTERMEDIARIOS, COMPOSICIONES Y PROCESOS, RELACIONADOS CON

ELLAS”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2017/013856

FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL: 18 de enero de 2017.

PRIORIDADES:  25/01/2016, US (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), 62/286,708
25/01/2016, US (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), 62/286,702

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 Direccidon 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)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 29 de abril de 2020, bajo el ndmero
NC2018/0008733, por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de lainvencion

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, sélo 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 3 del radicado N° NC2018/0008733 del 29 de abril de 2020.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar
compuestos pesticidas alternativos.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona moléculas que
tienen la formula | y composiciones que las comprenden.
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3. Delasolicitud de patente
3.1.Titulo

El nombre de la invencion de que se trata en el articulo 27 literal d) de la Decision 486
debera reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser
concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. EI nombre no
podré referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasia.

El solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2018/0008733 del 29 de abril de 2020,
solicito la modificacion del titulo a: “MOLECULAS QUE TIENEN UTILIDAD PLAGUICIDA
Y COMPOSICIONES DE LAS MISMAS”, la cual no se acepta porque no hace referencia
especifica a la materia contenida en las reivindicaciones. Se sugiere incluir en el titulo
descripcion de las estructuras quimicas que componen los compuestos de formula I.

3.2.Reivindicaciones (Art. 30 Decision 486)
La frase “sales de adicion de acido aceptables en la agricultura, derivados de sales,
solvatos, derivados de ésteres, polimorfos cristalinos, is6topos, estereocisémeros
resueltos y tautbmeros” de la reivindicacion 1 se considera una generalizacion sin
sustento en la descripcion.

4. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 25 de enero de 2016 que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de prioridad.

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

item Documento Titulo Fecha de Publicacion
D1 US20140171310 “Pesticidal compositions and processes 19 de junio de 2014
related thereto”

El documento D11 divulga moléculas que tienen la Férmula | y procesos asociados con
ellas. Estas moléculas son utiles como pesticidas (p. e€j., acaricidas, insecticidas,
molusquicidas y nematicidas. (Resumen, Parr. [0002]).
5. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decision 486)

5.1. Nivel Inventivo (Art. 18 Decision 486)

La reivindicacion 1 consiste en: “Una molécula que tiene la siguiente formula (...)"
(Radicado N° NC2018/0008733 del 29 de abril de 2020).

Ihttps://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2014171310A1&KC=A1&FT=D

Pagina2de 8

Sefior cludadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los sigulentes canales:
www.slc.gov.co ~ Teléfonoen Bogota: 5820400 ~ Linea gratuita a nivel nacional: 018000910165

Direccion: Cra. 13 # 27 - 00 pisos 1,3, 4, 5,6, 7 ¥ 10, Bogota D.C.- Colombia

El futuro Gobierno

Teléfono: (571) 5870000 ~ e-mall: contactenos@sic.gov.co

| s ) es de todos de Colombia

@ Nuestro aporte es fundamental,
== al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente


https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2014171310A1&KC=A1&FT=D

II—-‘/ -
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Oficio N° 7770 de 30 de junio de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0008733

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

Caracteristicas esenciales D1
Una molécula que tiene la El compuesto de férmula
siguiente férmula o I )
RN
R® RS R7 FoR : /‘\ P ‘ \,Jk e,
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Férmula Uno

(Compuesto AC 102, tabla 1)
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X=N R16R17 .

R16=(C,-Cg)alquilo
R16=(C,-Cg)haloalquilo

El documento D1 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencion definida
en la reivindicacion 1 porque divulga moléculas que tienen la Férmula | que son utiles
como pesticidas (p. €j., acaricidas, insecticidas, molusquicidas y nematicidas). De forma

particular, divulga los compuestos AC102 y AC99 (Resumen, Parr. [0002], tabla 1).

Formula (1)

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 1 y los compuestos
divulgados de D1 consiste en la presencia de un F sobre el carbono que forma el doble
enlace presente en la cadena alquilica que une los anillos bencénicos, en vez de un H.

No se evidencia un efecto asociado al incluir un F sobre el carbono que forma el doble
enlace presente en la cadena alquilica que une los anillos bencénicos.
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Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: ¢Cémo modificar los compuestos conocidos en D1 con el fin de obtener
compuestos alternativos?

Sin embargo, D1 divulga bioensayos en BAW (gusano soldado de la remolacha), donde,
a modo de ejemplo, el % de control (o mortalidad) encontrado para el compuesto AC99
es similar a aquel obtenido para el compuesto F1 de la solicitud bajo estudio, con lo cual
se puede deducir que el F no influye en la actividad de los compuestos reivindicados. Asi
mismo, es ampliamente conocido en el estado del arte el papel clave que juega el fltor
en el desarrollo de nuevos agroquimicos (Pag.122 de Tressaud A.?), asi como su amplia
utilizacion como remplazo bioisostérico con atomos de hidréogeno y su impacto, al ser
incluido, en distintas propiedades como la lipofilia, estabilidad y efectos
electronicos/estéricos (Pag. 123 y 124 de Tressaud A.2). Por citar un caso, Tressaud A.?
divulga que el reemplazo de hidrégeno por flior en una molécula aumenta su lipofilia, lo
cual desempefa un papel clave en el transporte de moléculas a través de cuticulas de
plantas e insectos (Pag. 123).

Compuesto F1 de la solicitud (pag. 465) Compuesto AC99 de D1 (Tabla 1)
% de control (o mortalidad) = A (80-100%) | % de control (o mortalidad) = A (50-100%)
F

CF,
al Br
Z 0 CFy
i
N
F N
i
(o]

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a
incluir un F en los compuestos divulgados en D1, para asi llegar al objeto de la
reivindicacion 1. Por lo cual se considera obvia.

Adicionalmente, el documento D1 menciona que R?, R®y R* se seleccionan de F, Cl, Br,
I, CNy NO2 y R, y R% son H; R® se selecciona de halometilo, haloetilo, haloalquilo (C3),
haloalquilo (C,4), haloalquilo (Cs), haloalquilo (Cg), haloalquilo (C;) y haloalquilo (Cg); R”
se selecciona de H, F, CI, Br, I, OCH;, OH; R8 se selecciona de metilo, H; R10 se
selecciona de H, Cl, Br, CHz, CF; (Reiv. 8, 15,18, 20, 23).

Las reivindicaciones dependientes 2 y 3 no mencionan alguna caracteristica que, junto
con las caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte nivel inventivo a los
compuestos de la reivindicacién 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

6. Conclusidn con respecto al nivel inventivo

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

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 US20140171310 la3 Nivel inventivo

Comentarios con respecto al nivel inventivo

2 Tressaud A. (2006) Fluorine and the Environment: Agrochemicals, Archaeology, Green Chemistry & Water.
Advances in Fluorine Science 2. Elsevier Science. 978-0-444-52672-4
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Con respecto al nivel inventivo de la solicitud, el solicitante menciona:

e “(...) dicha sustitucion especifica si produce un efecto en la actividad biol6gica de
las moléculas, tal y como se puede comprobar en los ensayos biolégicos aportados
en el Capitulo Descriptivo de la presente invencién.” Contrario a lo que indica el
solicitante, en los ensayos aportados en la memoria descriptiva no se evidencia
que dicha sustitucién si proporcione una actividad bioldgica particular o mejorada.
Lo anterior al considerar el ejemplo presentado en el numeral 5.1. del presente
oficio, en donde se evidencia que la actividad para el compuesto de F1 de la
solicitud y la del compuesto AC99 de D1 es comparable. Se invita al solicitante a
aportar informacion adicional que permita demostrar la supuesta actividad
mejorada que proporciona la insercion del F en esa posicion.

e “(...) dicho documento muestra que en compuestos biolégicamente activos
reemplazar un atomo de H por un atomo de F no necesariamente resulta en
compuestos con una actividad comparable o incluso mejorada (...) no hubiera
considerado obvio obtener los compuestos de la presente invencion esperando
gque estos tuvieran una actividad plaguicida. De hecho, todos los reemplazos de
un atomo de H por F en dicho documento son sugeridos sobre anillos, mientras
gue el reemplazo realizado en las moléculas de la presente invencion es sobre un
doble enlace de una cadena linear (...) Por lo tanto, el Examinador en este caso
esta asegurando que la persona medianamente versada en la materia hubiera
encontrado un sustituyente entre 3.1 millones de sustituyentes y lo hubiera ubicado
en el lugar especifico que los inventores encontraron llegan asi a la presente
invencion.”

Frente a los anteriores sefalamientos esta Oficina se permite aclarar que la persona
versada en la materia encontraria motivacion suficiente para modificar los compuestos
conocidos en D1 para obtener los compuestos reivindicados sin tener que recurrir a una
seleccién extensa de posibles sustituyentes, esto al considerar que el remplazo
biosiosterico por F es comun en el area de plaguicidas en busqueda de proporcionar una
actividad mejorada a compuestos ya conocidos por medio de la optimizacién de los
mismos (Pag. 121 de Tressaud A.?). Es de conocimiento medio diferentes caracteristicas
particulares que presenta el remplazo bioisostérico del F con el H, entre las cuales se
incluye que: a) el fldor, al ser el segundo sustituyente mas pequefo, presenta un
requerimiento estérico similar al del hidrogeno; b) el enlace C—F es mucho mas fuerte
gue el enlace C-H (485 kJ/mol en comparacion con 416 kJ/ mol para el enlace C — H),
lo que resulta en una mayor estabilidad oxidativa y térmica de la molécula; y c) el
reemplazo de hidrégeno por fldor en una molécula aumenta su lipofilia, lo cual
desempefia un papel clave en el transporte de moléculas a través de cuticulas de plantas
e insectos (Pag. 123-124 de Tressaud A.?).

En consecuencia, si bien el documento D1 no menciona la insercién de un F en dicha
posicion particular, la persona versada en la materia realizaria dicha inclusion sin recurrir
a ninguna actividad inventiva, al considerar que el problema técnico objetivo consiste en
preparar compuestos alternativos a los conocidos previamente y no se aprecia una
mejora significativa en la actividad de los mismos.

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
notificacion de la presente comunicacién. En caso de no dar respuesta al presente

Pagina5de 8
Sefior cludadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los sigulentes canales:
www.slc.gov.co ~ Teléfonoen Bogota: 5820400 ~ Linea gratuita a nivel nacional: 018000910165

Direccion: Cra. 13 # 27 - 00 pisos 1,3, 4, 5,6, 7 ¥ 10, Bogota D.C.- Colombia
Teléfono: (571) 5870000 ~ e-mall: contactenos@sic.gov.co

El futuro Gobierno

es de todos de Colombia

g Nuestro aporte es fundamental,
® al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente



II—-‘/ -
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Oficio N° 7770 de 30 de junio de 2020
Ref. Expediente N° NC2018/0008733

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 Direccion 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 actuacién administrativa.
%@%

Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES
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INFORME DE BUSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2018/0008733 1° 2° X 3° Revoca
Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional:
PCT/US2017/013856 18 de enero de 2017
Fecha de determinacién estado de la técnica . .
(DD/MM/ARO) Prioridad Presentacién
25/01/2016 X
Solicitante
DOW AGROSCIENCES LLC
Reivindicaciones que no son objeto de busqueda por:
Art. 14 - At s - Jart20 - [An 25 (Falta de unidad de .
invencion)

CRITERIOS DE BUSQUEDA

Reivindicaciones objeto de bisqueda 1-3

Palabras clave utilizadas Por estructura, pesticide.

cIP: |AO1N 25/32, AO1IN 43/48, AO1N 43/653, AO1P 3/00

Clasificaciones utilizadas para la busqueda cpe-

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

Informes de o .
basqueda / il :tglr':igu/d ik Piiﬁzz Cciig n Reivindicaciones Categoria del
Bases de N° 8e patente / /Presentacion /Secuencias | Citas relevantes del estado de la técnica documento
datos afectadas citado(?)
sonElEGES Autor LNP(Y) (DD/MM/AAAA)

STN JP2005145840 | 09/06/2015 - - A
WO02005068445| 28/07/2005 - - A
W02014100170| 26/06/2014 - Resumen, Reiv. 1 Y

Orbit WO02014100190| 26/06/2014 - Resumen, Reiv. 1 Y
WO02014120355| 07/08/2014 - Resumen, Reiv. 1 Y
WO02012177813| 27/12/2012 - Resumen, Reiv. 1 Y

Sac;gg't‘: W02014100206 | 26/06/2014 - Resumen, Reiv. 1 Y
US2004242645 | 02/12/2004 - ) A
Patbase .
Resumen, Reiv. 8, 15,18, 20, 23 42,
US20140171310( 19/06/2014 1-3 Parr. [0002,811], Tabla 1 Y
Google Mitsos, C 02/01/2006 - Diap. 1y 2 Y
Afgggr'ﬁic Tressaud A. 2006 - Pag. 122-124 Y
(Y) cita completa literatura no patente|Tressaud A. (2006) Fluorine and the Environment: Agrochemicals, Archaeology, Green Chemistry & Water.
(LNP) Advances in Fluorine Science 2. Elsevier Science. 978-0-444-52672-4
Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del
articulo. Nombre de la
revista. Volumen(NUmero), pp-pp.
(6]
Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del
articulo. Nombre de la revista.
Recuperado de http://XXXXXXXX.

(°) Categorias de documentos citados

“A” Documento que define el estado general de la técnica no “T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentacién o la de
considerado como particularmente relevante. prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha
solicitud, pero puede ser Util para la mejor comprensiéon del principio o
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“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha teoria en que se basa la invencion, o para demostrar que el razonamiento
de presentacion internacional o en fecha posterior. o los hechos en los que se basa dicha invencién son incorrectos.

“L"” Documento citado para llamar la atencién sobre por ejemplo, “X" Documento particularmente relevante; la invencioén reivindicada no
dudas acerca de una reivindicacion de prioridad o para determinar la puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por
fecha de publicacién de otra cita, siempre van acompafados de una referencia al documento aisladamente considerado.
explicacion, por la cual se citan.

“Y" Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no

“O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de puede considerarse que impliqgue una actividad inventiva cuando el
documentos siempre estara acompafiado por otra letra que indique la documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza,
pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. cuya combinacion resulta evidente para un experto en la materia.

“P” Documento publicado antes de la fecha de presentacion
internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad
reivindicada.

Fecha del reporte de busqueda: (12/05/2020)

Examinador: Jessica Carolina Hernandez Galeano
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