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Sefior(a)
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

TITULO DE LA SOLICITUD: “DERIVADOS DE HETEROCICLOS BICICLICOS
FUSIONADOS COMO PLAGUICIDAS”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2018/059727

FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL: 17 de abril de 2018.

PRIORIDAD: 24/04/2017, EP, 17167707.3

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. 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 11 del radicado N° NC2019/0011754
del 24 de octubre de 2019.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de disefiar nuevos
compuestos plaguicidas que tengan propiedades mejoradas.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un compuesto de

formula (1).
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2. Reivindicaciones relativas a un uso (Art. 14 Decision 486)

El uso de la reivindicacion 10 no es patentable, de acuerdo con el articulo 14, pese a que
la reivindicacion 10 indica en su preambulo que se refiere a un método, la etapa esencial
de dicho método es la de “dejar actuar” el compuesto de formula (I) lo cual no es mas que
una aplicacion y una aplicacion realmente hace referencia a la forma de usar el
compuesto, por esto la reivindicacion 10 no comprende materia patentable. Ahora bien,
el uso de la reivindicacion 11 no es patentable de acuerdo con el articulo 14, teniendo en
cuenta que el preambulo reclama el uso del compuesto de formula (1), sirvase retirar
dichas reivindicaciones.
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3. De la solicitud de patente
3.1.Reivindicaciones (Art. 30 Decision 486)

El capitulo reivindicatorio no cumple con el requisito de claridad porque la materia
reclamada es presentada de manera muy general y las posibles sustituciones del
compuesto de interés son reclamadas de manera imprecisa. Se llama la atencién frente
a las frases “representan arilo o hetarilo cada uno de los cuales esta opcionalmente
mono- o polisustituido con sustituyentes idénticos o diferentes, donde (en el caso de
hetarilo) puede estar contenido opcionalmente al menos” “representa un sistema de
anillos biciclicos o triciclicos fusionados de 8, 9, 10, 11 o 12 miembros heterociclicos o
heteroaromaticos parcialmente saturado o saturado, donde puede estar contenido
opcionalmente al menos un grupo carbonilo y/o donde el sistema de anillos esta
opcionalmente mono- o polisustituido con sustituyentes idénticos o diferentes y donde los
sustituyentes pueden estar seleccionados, de modo independiente entre si” “como
maximo” “un anillo heteroaromético de 5 0 6 miembros” “representan un sustituyente no
igual a hidrogeno” dado que son ambiguas e imprecisas, sirvase retirarlas o reemplazar
y definir especificamente el compuesto interés.

En este mismo sentido, el capitulo reivindicatorio no cumple con el requisito de sustento
en la descripcion puesto que presenta una generalizacidon que no encuentra sustento
técnico en la divulgacion inicial. Asi, por ejemplo, se llama la atencion del solicitante frente
a que en las modalidades preferidas Q solo toma significados de Q2 0 Q3 y n siempre es
igual dos, asi todas las demas posibilidades de sustitucion no tienen sustento en la
descripcion y aun menos un efecto técnico asociado, se le recomienda al solicitante que
limite el alcance de la materia reclamada.

Finalmente, la reivindicacion 9 no se encuentra sustentada en la descripcion. Nada en la
descripcion sustenta una composicion de ingredientes activos 0 una combinacion del
compuesto 1 con por lo menos otro ingrediente activo. Sirvase retirar dicha reivindicacion.

4. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 24 de abril de 2017 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:

item Documento Titulo Fecha de
Publicacion
D1 | W0O2016129684 CONDENSED HETEROCYCLIC COMPOUND AND 18 de agosto de
NOXIOUS ORGANISM CONTROL AGENT 2016
D2 | W02016142327 PESTICIDALLY ACTIVE TETRACYCLIC 15 de septiembre
DERIVATIVES WITH SULFUR CONTAINING de 2016
SUBSTITUENTS

El documento D1 divulga un agente de control de organismos nocivos, particularmente
un insecticida o acaricida, particularmente un compuesto heterociclico condensado
representado por la formula (1) (resumen).

https://patents.google.com/patent/W02016129684A1/en?0q=W02016129684
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El documento D22 divulga un derivado plaguicidamente activo de férmula (1), en particular
derivados activos tetraciclicos que contienen sustituyentes de azufre, composiciones que
comprenden esos compuestos y su uso para el control de plagas animales (resumen).

5. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decision 486)
5.1. Nivel Inventivo (Art 18 Decision 486)
La reivindicacion 1 consiste en: “Compuestos de la formula (1) (...)”

(Radicado N°NC2019/0011754 del 24 de octubre de 2019).

2https://patents.google.com/patent/W02016142327A1/en?0q=W02016142327
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Tabla 1. Comparacién de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica

Caracteristicas esenciales D1 Todo el documento D2 Todo el documento
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D1 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencion definida en la
reivindicacion 1 porque divulga derivados de sulfanil, sulfonil y sulféxido biciclicos de
férmula 1, con actividad plaguicida (todo el documento).

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 1 y el compuesto divulgado
en D1 consiste en el anillo de tiofeno, sefialado en la tabla comparativa anterior.

Sin embargo, no se evidencia un efecto técnico asociado a la diferencia.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: ¢(Cémo modificar el compuesto conocido en D1 con el fin de obtener
derivados alternativos?

Sin embargo, el incluir un anillo de tiofeno en derivados de sulfanil, sulfonil y sulfoxido
biciclicos, ya esta divulgado en el documento 2 que se refiere a derivados de sulfanil,
sulfonil y sulfoxido biciclicos que incluyen un anillo de tiofeno y que tienen actividad
plaguicida (reivindicaciones y tablas).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a
incluir un anillo de tiofeno del documento 2 en el compuesto de D1, para asi llegar al
objeto de la reivindicacién 1. Por lo cual se considera obvia.

Adicionalmente, el documento 1 divulga que los derivados biciclicos pueden ser
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formulados en una composicion que ademas incluye tensioactivos, diluyentes sdlidos y
diluyentes liquidos [0238]-[0268]. Ademas, divulga una composicién que comprende el
derivado biciclico en combinacion con al menos un ingrediente activo adicional [0269]-
[0276].

Por lo cual, las reivindicaciones dependientes 2 a 9 no mencionan alguna caracteristica
gue, junto con las caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte nivel inventivo
al producto de la reivindicacion 1, por eso se considera que no tienen nivel inventivo.

Se llama la atencién del solicitante frente a que los estudios presentados no muestran un
efecto técnico inesperado o sorprendente, dado que los compuestos estudiados siguen
mostrando la misma actividad plaguicida, igual que sus equivalentes mas cercanos. En
general, los estudios no muestran compuestos que tengan mayor potencia, duracion y
amplitud de su efecto, menor toxicidad, propiedades ambientales mejoradas, menores
cantidades de aplicacion, mejor capacidad de combinacidén con otros compuestos activos
o con coadyuvantes de formulacion, tal como se habia planteado inicialmente en la
descripcion, ain menos para la generalidad reclamada.

6. Conclusioén con respecto a nivel inventivo

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

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 W02016129684 la9 Nivel Inventivo
D2 W02016142327 la9 Nivel Inventivo

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 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 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 el 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 de esta Superintendencia. De igual forma,
debera tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la
norma ibidem, sera necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificacion
a solicitudes en tramites, de conformidad con el valor establecido en la resolucion de
tasas vigentes.

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.
?éb%

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

Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2019/0011754 1° X 2° 3° Revoca
Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional:
PCT/EP2018/059727 17 de abril de 2018
Fecha de determinacion estado de la técnica Prioridad Presentacion
24 de abril de 2017 X
Solicitante
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
Reivindicaciones que no son objeto de busqueda por:
Art. 14 - |ats - At 20 - [A 25 (Falta de unidad de .
invencién)
CRITERIOS DE BUSQUEDA
Reivindicaciones objeto de bisqueda 1-9

Palabras clave utilizadas Busqueda por estructura

cIp: |CO7D 495/04, AO1N 43/50

Clasificaciones utilizadas para la busqueda
CPC:

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

Iglf](')srqrﬂizg 7 1P e selleie Feqha qle Reivindicaciones| . Categoria del
Bases de de patente / Publicacion /Secuencias Citas relevantes del estado de la documento
datos N° de patente / | /Presentacion afectadas técnica citado(?)
Autor LNP(2) |(DD/MM/AAAA)
consultadas
WO02016129684 | 18-08-2016 Y
EPO | 02016142327 | 15-09-2016 19 Todo el documento Y
US20150216175| 24-05-2016 Y
STNext | W0O2015000715| 08-01-2015 1-9 Todo el documento Y
W02016124557 | 11-08-2016 Y
Patbase |WO02015121136| 20-08-2015 1-9 Todo el documento Y
Orbit WO02017055185 | 06-04-2017 1-9 Todo el documento A
(Y) cita completa literatura no patente
(LNP)
Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del
articulo. Nombre de la
revista. Volumen(NUmero), pp-pp.
o)
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 presentacion o la

considerado como particularmente relevante.

“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha
de presentacion internacional o en fecha posterior.

“L” Documento citado para llamar la atencion sobre por ejemplo, dudas
acerca de una reivindicacion de prioridad o para determinar la fecha de
publicacion de otra cita, siempre van acompafiados de una explicacion,
por la cual se citan.

“O" Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos

de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con
dicha solicitud, pero puede ser util para la mejor comprensiéon del
principio o teoria en que se basa la invencion, o para demostrar que el
razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invencién son
incorrectos.

“X" Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no
puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por
referencia al documento aisladamente considerado.

“Y” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no

siempre estara acompafiado por otra letra que indique la 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
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naturaleza, cuya combinacion resulta evidente para un experto en la
“P” Documento publicado antes de la fecha de presentacién materia.
internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.

Fecha del reporte de busqueda: (24-11-2020)

Examinador: SANDRA ISABEL CALDERON RODRIGUEZ
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