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Ref. Expediente N° NC2020/0007479

Sefores
BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT, BAYER
AKTIENGESELLSCHAFT

TITULO DE LA SOLICITUD: “HIDROXIISOXAZOLINAS Y DERIVADOS DE ESTOS”
NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2018/086723

FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL: 21 de diciembre de 2018.
PRIORIDAD: 22/12/2017, EP (EUROP PATENT ORGANIZATION(EPO)), 17210472.1

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

Revisada la modificacion a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 26 de
junio de 2020 bajo el nimero NC2020/0007890, y teniendo en cuenta lo sefialado en el
articulo 34 de la Decision 486 de 2000 de la Comision de la Comunidad Andina, esta
oficina acepta las modificaciones presentadas por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de lainvencién

El problema planteado consiste en la necesidad de proporcionar formulaciones fungicidas
derivadas de hidroxiisoxalinas, que permitan controlar organismos no deseados.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea una composicion

[Re]
o8

3. Reivindicaciones estudiadas

~R1

fungicida de formula (1) ¢ combinada con otros ingredientes activos.

El presente estudio se basa en el capitulo reivindicatorio presentado el 26 de junio de
2020.

4. De la solicitud de patente
4.1.Reivindicaciones

Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 30 de la Decision 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina:
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"Las reivindicaciones definiran la materia que se desea proteger mediante la
patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la
descripcion. (...)"

Esta oficina informa que, el capitulo reivindicatorio no es conciso porque las definiciones
para los distintos sustituyentes comprenden un nimero muy extenso de alternativas, lo
gue impide establecer claramente el alcance de la proteccion. Se sugiere agrupar dichas
alternativas teniendo en cuenta que exista una razonable generalizacion y que cada una
de dichas alternativas tenga soporte en la descripcion.

Por otro lado, en las reivindicaciones 1, 10y 11, los términos “opcionalmente”, “al menos”,
“una 0 mas”, son imprecisos, por lo cual, no permiten distinguir la invencién del estado
de la técnica. Se sugiere sustituirlos por términos precisos o rangos concretos.

En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones
correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado articulo.

5. Unidad de invencion
Conforme a lo establecido por el articulo 25 de la Decision 486 de 2000 de la Comision
de la Comunidad Andina, la solicitud no cumple con el requisito de unidad de invencién

debido a que se refiere a 4 grupos inventivos.

Los grupos inventivos estan definidos por las siguientes caracteristicas esenciales:
[R4

Grupo inventivo 1: Arilo (reivindicaciones 1 a 11).

Grupo inventivo 2: Heteroarilo (reivindicaciones 1 a 11).
Grupo inventivo 3: Carbociclilo (reivindicaciones 10 a 11).
Grupo inventivo 4: Heterociclilo (reivindicaciones 10 a 11).

Grupo Inventivo Compuesto A Sustituyente A

Arilo

Heteroarilo
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C3-Cy - Carbociclilo

Heterociclilo de 3 a 15 miembros

De acuerdo con lo anterior, se sugiere presentar las solicitudes divisionales que considere
necesarias, o limitar la solicitud inicial a una sola invencion, eliminando de ella las otras
invenciones. En este Ultimo caso, de seleccionar un grupo inventivo diferente al estudiado
en este Oficio, se aclara al solicitante que debe realizar el pago del examen de
patentabilidad.

Por consiguiente, la presente busqueda del estado de la técnica y el examen de
patentabilidad fueron realizados para el primer grupo inventivo N°1 y 2.

6. Determinacién del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 22 de diciembre de 2017, que
corresponde a la fecha 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

“ISOXAZOLE DERIVATIVE AND
D1 WO02015129773 | AGRICULTURAL/HORTICULTURAL PLANT | 03 de septiembre de 2015
DISEASE CONTROL AGENT”
“METHOD OF EVALUATING ACTIVITY
INHIBITING HOST INFECTION CAUSED BY
D2 JP6049352B2 PATHOGENIC BACTERIUM, AND METHOD 21 de diciembre de 2016
OF SCREENING SUBSTANCE HAVING
ACTIVITY”

D1!divulga un compuesto plaguicida cuyo ingrediente activo es un derivado de isoxazol
gue permite el control de enfermedades en plantas agricolas y horticolas. (Resumen)

D22 divulga una sustancia plaguicida que tiene la actividad de suprimir la infeccién
generada por B. anthracis (Descripcion).

thhttps://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docld=W02015129773

2http://XXXX
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7. Examen de Patentabilidad
De acuerdo con lo establecido en el articulo 14 de la Decision 486 de 2000 de la Comision
de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto
de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuacion el analisis de los requisitos
de patentabilidad.
7.1.Novedad

Grupo inventivo 1

Teniendo en cuenta lo sefialado en el articulo 16 de la Decisién 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina, la reivindicacién independiente 1 (NC2020/0007479
del 26 de junio de 2020) refiere a: “Un compuesto de férmula (I): (...)". A continuacion, se
presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados
en el estado de la técnica:

CARACTERISTICAS ESENCIALES D1
Compuesto de formula (l) donde: Compuesto de formula (l) que comprende:

CAS RN 1807797-15-4

(Pagina 178)

N.
R3 o X
R2
F
f o)
N\ \R]_ ! OH
0" k¢ CAS RN 1807797-15-4

(Pagina 178)

R1:H, entre otros H
R2:H, entre otros H
R3:H, entre otros H
R6:CX3, entre otros C

A: R 4]m O F

A: Arilo Arilo
R.: Arilo F
m:0,102
R4:
m:1
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De acuerdo con la comparacién realizada anteriormente se concluye que la materia de la
reivindicacion 1 no es nueva.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 10 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

Grupo inventivo 2

Teniendo en cuenta lo sefialado en el articulo 16 de la Decisién 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina, la reivindicacién independiente 1 (NC2020/0007479
del 26 de junio de 2020) refiere a: “Un compuesto de férmula (I): (...)". A continuacion, se
presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados
en el estado de la técnica:

CARACTERISTICAS ESENCIALES D2
Un compuesto de formula (1) donde: Compuesto de formula (I") que comprende:

v}

|
N\O/+F
Compuesto 17
(Pagina 13)
| F
/ O
~ N F
0 Rl \0/
Ri:H H
R, Rst H H
Re: CX3 CF;
A: cl
[R4],,
S

A: Heteroarilo de 3 a 15 miembros

R,: Heteroarilo
m:0,102

De acuerdo con la comparacion realizada anteriormente se concluye que la materia de la
reivindicacion 1 no es nueva.
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Las reivindicaciones dependientes 2 a 11 tampoco cumplen con el requisito de novedad.
8. Conclusion

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

o Reivindicaciones . .

Iltem Documento afectadas Requisito que afecta
D1 W02015129773 l1al0 Novedad
D2 JP6049352B2 lall Novedad

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
notificacién de la presente comunicacion. En caso de no dar respuesta al presente
requerimiento, o0 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 actuacion administrativa.
%%

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

Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2020/0007479 1° X 2° 3° Revoca
Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional: (DD/MM/ANO)
PCT/EP2018/086723 21 de diciembre de 2018
Fecha de determinacion estado de la técnica - L
(DD/MM/ARO) Prioridad Presentacion
22/12/2017 X
Solicitante
BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT, BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
Reivindicaciones que no son objeto de busqueda por:
Art. 14 - At 1s - art20 N -t 259 (| 6D Uil 0 2 lall
invencion)

CRITERIOS DE BUSQUEDA

Reivindicaciones objeto de bisqueda 1-11

Por estructura, compound, composition , agricultural,

Palabras clave utilizadas . .
hydroxyisoxazolines, aryl

CO07D 413/14, CO7D 413/06, CO7D 419/06, CO7D 419/14,

CIP: | AOIN 43/80, AOLP 3/00

Clasificaciones utilizadas para la busqueda
CPC:

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

Informes de o L
basqueda / e Sl 36 Fec_ha C_’? Reivindicaciones Categoria del
Bases de gelizlie Pubhcauo_lj /Secuencias | Citas relevantes del estado de la técnica| documento
datos N° de patentle/ /Presentacion afectadas citado(?)
consultadas Autor LNP(%) (DD/MM/AAAA)

WQ02015129773| 3/09/2015 1-9 - X

ISA US2008027059 | 31/01/2008 - - X

Sosnovskikh 1999 - - X

USPTO/ISA | US2008/0096843 | 24/04/2008 - - X

Patbase FR2146274 A1 02/03/1973 - - A

STNext W02015129773| 3/09/2015 1-9 - X

STNext/ISA | ;0604935282 | 21112116 111 : X

Sosnovskikh, V. Y., Mel'nikov, M. Y., & Pogozhikh, S. A. (1999). Reactions
(1) Cita completa literatura no patente|Of 3, 3-dialkyl-2, 3-dihydro-6-trifluoromethyl-4-pyrones with hydroxylamine.

(LNP) Synthesis and structures of 5-(1, 1-dialkyl-2-hydroxyethyl)-5-hydroxy-3-
Apeliido, A. A (Fecha) Titulo del trifluoromethyl-A2-isoxazolines. Russian chemical bulletin, 48(7), 1323-
articulo. Nombre de la|1328.

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. de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha
solicitud, pero puede ser Util para la mejor comprensién del principio o
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“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 atencién sobre por ejemplo,
dudas acerca de una reivindicacion de prioridad o para determinar la
fecha de publicacién de otra cita, siempre van acompariados de una
explicacion, por la cual se citan.

“0O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos
siempre estara acompafiado por otra letra que indique la pertinencia
del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A.

teoria en que se basa la invenci6on, 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
puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el
documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza,

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 blisqueda: (05/05/2022)
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