r a
j ¢

- _/ -
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resolucion N° 74011

Ref. Expediente N° NC2020/0002396
Por la cual se deniega una Patente de Invencion
EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del
articulo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 3 de marzo de 2020 con el N°
NC2020/0002396, por PI INDUSTRIES LTD., entré a fase nacional la solicitud de patente
de invencion titulada “NUEVOS COMPUESTOS HETEROCICLICOS FUNGICIDAS”, que
corresponde a la solicitud internacional PCT/IB2018/056581 del 29 de agosto de 2018.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 899 el 31 de julio
de 2020, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 8184, notificado el 01 de junio de
2022, se requirié al solicitante en los términos del articulo 45 de la Decision 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de
caracter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos
establecidos por esta Decision para la concesion de la patente.

Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2020/0002396 el 31 de agosto
de 2022, respondié oportunamente el requerimiento formulado y presentd las
reivindicaciones 1 a 9 que reemplazan las originalmente presentadas. Se acepta este
altimo capitulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones
contenidas en el articulo 34 de la Decision 486.

Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por la Comision
de la Comunidad Andina “Los paises miembros otorgaran patentes para las invenciones,
sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que
sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial”.

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 9 incluidas en el radicado bajo el N°
NC2020/0002396 del 31 de agosto de 2022, no cumplen los requisitos indicados. Lo
anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Objeto de lainvencion

El problema planteado consiste en la necesidad de proporcionar compuestos plaguicidas
con el fin de evitar y/o controlar el desarrollo de microorganismos tales como patdgenos
fungicos o bacterianos o plagas que son resistentes a ingredientes activos conocidos.
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Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea un compuesto
seleccionado de la Formula I.

(R%)n
T 1’A N D 'Z—G |
L T %, I \Z'l
W |

Reivindicaciones

En virtud de lo dispuesto en el articulo 30, de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina que sefala:

“Las reivindicaciones definirdn la materia que se desea proteger mediante la
patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la
descripcion. Las reivindicaciones podran ser independientes o dependientes. Una
reivindicacion sera independiente cuando defina la materia que se desea proteger
sin referencia a otra reivindicacién anterior. Una reivindicacién sera dependiente
cuando defina la materia que se desea proteger refiriendose a una reivindicacion
anterior. Una reivindicacion que se refiera a dos o mas reivindicaciones anteriores
se considerara una reivindicacion dependiente mdltiple”.

Las reivindicaciones presentan las siguientes observaciones:

El capitulo reivindicatorio no esta enteramente sustentado en la descripcién porque las
definiciones de R1a, R7, T, J, Q son muy amplias y no existe evidencia de que todos ellos
conserven la misma actividad. Por citar un caso, R’ puede ser seleccionado de una lista
gue incluye mas de 60 opciones, sin embargo, en el capitulo descriptivo solo se
mencionan aquellos contenidos en los ejemplos de las paginas 118 a 147 de la
descripcion.

Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 08 de septiembre 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:
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D1! divulga un nuevo compuesto de tiazol o una sal, una composicion bactericida agricola
y horticola que los contiene como ingredientes activos, y un método para usarlos. Se
refiere ademas a un método para producir un nuevo compuesto de tiazol (Resumen).

D22 divulga derivados del acido piperidincarboxilico, sus sales agroquimicamente activas,
su uso, métodos y composiciones para controlar hongos dafiinos fitopatégenos en y/o
sobre plantas o en y/o sobre semillas de plantas, procesos para producir tales
composiciones y semillas tratadas, y su uso para el control de hongos fitopatdgenos
nocivos en agricultura, horticultura y silvicultura, en sanidad animal, en proteccion de
materiales y en el sector doméstico e higiénico. Se refiere ademas a un proceso para
preparar derivados del acido piperidincarboxilico. (Resumen, Pag. 1).

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 andlisis de los requisitos
de patentabilidad.

Nivel Inventivo

Teniendo en cuenta lo sefialado en el articulo 18 de la Decision 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina, la reivindicacién independiente 1 (NC2020/0002396
del 31 de agosto de 2022) refiere a: “Un compuesto seleccionado de la Férmula |, (...)". A
continuacion, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los
documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERISTICAS D1 D2
ESENCIALES
Un compuesto seleccionado de la | Compuesto de formula (1) Compuesto de férmula (1)
Formula |,
(R%)n G . g2 w2
. i A_E)J\N/\/(;? In O et { <
~L TN D Z G\Zr,..l T\</N ; R10 - A—L! \—I|1 G—Q—L2—R!
W s R ’
I 1)
(Reiv. 1)
(Reiv. 1)
T: CF A: fenilo que puede contener
3 .
qio hasta dos sustituyentes
SO
S
T1 CF;
Rla=haloalquilo C;-Cq (Reiv. 1, 1m)
L% O, SoNRZ E: CR7R8&—, un d&tomo de L% NH
R23: H, alquilo C; - C¢ oxigeno —NR °
A: es C(R),;
R®: H, alquilo C; - Cg de forma particular: -CH,- (Reiv. 1)
(Reiv. 1, 1m)

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/0590897 16/publication/W02017109855A1?g=pn%3DW02017109855A1
2https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/059089716/publication/W02017109855A1?g=pn%3DW02017109855A1
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W: O G=0 Y=0
(Reiv. 1, 1m) (Reiv. 1)
D: enlace simple Enlace simple Enlace simple
(Reiv. 1, 1m) (Reiv. 1)
Z:C T.C C
(Reiv. 1, 1m) (Reiv. 1)
Rz, H R6,.: H H
(Reiv. 1, 1m) (Reiv. 1)
G: N G:

Ria %" j— v Sw
SXE&— c. S \g—é
;:L(I{‘“N " (Reiv. 1, 1m) v

(Reiv. 1, 9)
G1
Z': enlace directo enlace directo enlace directo
(Reiv. 1)
R3
RS 2
o~ N/ R Het
—E—I A\ o
.
,A? ogs
R R4

J= J1 ) )
. . Reiv. 1,9
Het: anillo de 6 miembros (Reiv )

opcionalmente sustituido

RS: alquilo C1-Cq
R2-R5=H

(Reiv. 1, 1m)

D1 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencion definida en la
reivindicacion 1 porque divulga compuestos representado por la féormula 1 o una de sus
sales util para controlar enfermedades de plantas causadas por un microorganismo
fitopatdogeno. De forma particular divulga las estructuras 1c a 1ab (Resumen, Pag. 40-42)

R3

G
(R Het
A‘E)LN/\/W ’ o)

N
T\</ ﬂ?o R4R5
S

(1

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 1y los compuestos divulgados
de D1 consiste en que el puente que une los anillos heterociclicos incluye el radical L que
representa O, S 0 NR%y que J es un anillo heterociclico de 5 miembros.

No se evidencia un efecto asociado a incluir el radical L que representa O, S 0 NR? en
la estructura como puente de unién de los anillos heterociclicos y al incluir como J un
anillo heterociclico de 5 miembros.
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Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencién se puede
formular asi: ¢Como modificar el compuesto conocido en D1 con el fin de obtener un
compuesto alternativo?

Sin embargo, el incluir un radical que represente O, S o0 NR?3 como puente y un anillo
heterociclico de 5 miembros para obtener el compuesto, ya esta divulgado en D2 que se
refiere a compuestos de Formula 1, en donde el radical que une los anillos es N (Tabla 1,
Resumen, Reiv. 1). Estos compuestos mostraron una eficacia del 70% o incluso superior
a una concentracion de 100 ppm de ingrediente activo en una prueba de Phytophthora
(Tomates) (Col. 90 y 100). Asi mismo D2 menciona distintas modalidades preferidas de
un anillo heterociclico de 5 miembros en la estructura (Col. 10 y 11).

K K 3
# ., .M . Y i s
IR = s S e bV
E] £l = w = ]
L'.:':_-\) I-::‘..\) e l—':"‘w\\._/
RS ’\& |: . H\‘l\
Q= \:Jf\}(: Q= i ’%}{/" -, *”'\ _%\/'._ -, il A\/\}/'—
L] L] . - )
L-:_\H\) W = L‘:;-\
I(\-: RS H,: RS
Q= ".J“r‘\\/\/ Q= \.H\‘}\}(/ Qv - ':u"r;\“k:= Q- :?)l‘ﬁ\/(g
L‘“{X I‘“—“‘J Lﬂ*—”\/ It'“\/
: R Jte
s tr\':\\\ ! N N N
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(entre otros).

Adicionalmente, el mismo D1 menciona que el radical E puede ser CR 7 R 8 —, un atomo
de oxigeno —NR °. De forma particular en las estructuras 1n-s, 1w-ab muestran que dicho
puente puede incluir O, N-H (Resumen, Reiv. 1, Pag. 40-42). Ademas, los compuestos de
D1 presentan actividad plaguicida para controlar microorganismos fitopatdgenos, de
forma particular menciona la Prueba 1 para evaluar el efecto de control sobre el tizon del
tomate, donde se obtuvo un porcentaje de control mayor al 80 % (Pag. 122).
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En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a incluir
un radical que represente O, S 0 NR23 como puente y un anillo heterociclico de 5 miembros
del 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 5 no mencionan alguna caracteristica que, junto
con las caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte nivel inventivo al
producto de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

Asi mismo, se sefiala que la composicion reclamada en la reivindicacion 6 tampoco tiene
nivel inventivo. Lo anterior al considerar que composicion para controlar o prevenir
microorganismos fitopatdgenos que comprende un compuesto de Férmula (I) esta
sugerida en el estado de la técnica (D1: Reiv. P4g. 71. 72, D2: Reiv 11), y porque no hay
evidencia del efecto técnico logrado por el producto reivindicado.

La reivindicacion dependiente 7 no menciona alguna caracteristica que, junto con las
caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte nivel inventivo al producto de la
reivindicacion 6, por lo cual se considera que no tiene nivel inventivo.

Teniendo en cuenta lo sefialado en el articulo 18 de la Decision 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina, la reivindicacion independiente 8 (NC2020/0002396
del 31 de agosto de 2022) refiere a: “Un proceso para preparar el compuesto de la Férmula
I, en el que el proceso comprende los pasos de (...)". A continuacion, se presenta la tabla
comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la
técnica:
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CARACTERISTICAS D1 D2
ESENCIALES
Un proceso para preparar el Proceso para preparar Proceso para preparar
compuesto de la Férmula I, en compuestos de Formula (1) compuestos de Formula (1)
el que el proceso comprende los
pasos de (Método de fabricacién 3)
hacer reaccionar un compuesto Hacer la siguiente reaccion Hacer la siguiente reaccion
de la Formula 1 0 2 con un 9
compuesto de Férmula IN A\jkw \ y“‘
‘sz" Im r H—‘\/—A><RV '\_I,I.
RuiN@ZiGVZ-’J TNy R R, - e i "’;-) ot \_l o I4\r’
1 N T A ,N/—Dz—a ) " /T ‘r":g:) R “f'LCL(r'HO.o - e \
” TN \M s v N——
iy ‘ - oy ,
X HN D 2=C. &_\/yk'
. (Método de fabricacion 3) vl S T
,
R2, A, G,J, T, W, Z1y n son (Esquema 6, proceso F)
cada uno como se define en la
reivindicacién 1-

D1 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencion definida en la
reivindicacion 8 porque divulga un método para preparar los compuestos representado
por la férmula 1 o una de sus sales. De forma particular divulga las estructuras 1ca laby
el método de fabricacion 3 (Resumen, Pag. 40-42)

A )J\ (Rs)n #—p
T\eﬁ

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacién 8 y el método divulgado de
D1 consiste en los radicales de los precursores, de forma particular en aquellos que
forman el puente que une los anillos heterociclicos donde el radical L* representa O, S o
NR?3y que J es un anillo heterociclico de 5 miembros.

No se evidencia un efecto asociado a incluir el radical L que representa O, S 0 NR23y J
un anillo heterociclico de 5 miembros en los radicales de los precursores.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencién se puede
formular asi: ¢ Como modificar el método conocido en D1 con el fin de obtener un método
alternativo?

Sin embargo, el incluir un radical que represente O, S 0 NR23 y un anillo heterociclico de
5 miembros en uno de los precursores, ya esta divulgado en D2 que se refiere a un método
para preparar compuestos de Férmula 1, en donde el radical que une los anillos es N
(Tabla 1, Resumen, Reiv. 1). Asi mismo D2 menciona distintas modalidades preferidas de
un anillo heterociclico de 5 miembros en la estructura (Col. 10y 11).
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(entre otros).

Adicionalmente, el mismo D1 menciona que el radical E puede ser CR 7 R 8 —, un atomo
de oxigeno —NR °. De forma particular en las estructuras 1n-s, 1w-ab muestran que dicho
puente puede incluir O, N-H (Resumen, Reiv. 1, Pag. 40-42).

1]

Het 48 Het
NkN o 5 O/J\N o
a ,NJ.)\ c ,NIKD
s

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a incluir
un radical que represente O, S 0 NR23 y un anillo heterociclico de 5 miembros en uno de
los precursores del D2 en los precursores de D1, para asi llegar al objeto de la

reivindicacion 8. Por lo cual se considera obvia.

Asi mismo, se sefiala que el examen de la patentabilidad con respecto al compuesto
reclamado en la reivindicacion 9 se encuentra dentro del alcance del examen realizado
para la reivindicacién 1, y por lo tanto tampoco tiene nivel inventivo. Lo anterior al
considerar que el compuesto de la Formula 4 esta sugerido en el estado de la técnica (D1:
Compuesto 7, 8, D2: Compuesto VI), junto con las caracteristicas de los compuestos ya
mencionados en la primera tabla y porque no hay evidencia del efecto técnico logrado por

el compuesto reivindicado.
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Respuesta a los argumentos del solicitante
El solicitante explica que:

“(...) se han modificado las reivindicaciones, de forma que la opcién de que Jy Q formen
juntos un fragmento M1” se ha suprimido de la reivindicacién 1. Teniendo en cuenta esta
modificacion, el solicitante considera que D1 ya no es relevante para evaluar el nivel
inventivo del capitulo reivindicatorio adjunto a este escrito.

“(...) D2 describia compuestos que tenian sustituciones obligatorias en el anillo central de
piperidina con sustituciones -COOR®, -CON(RN )2, -C(=S)N(RN )2, -CON(RN )OR®. Sin
embargo, la presente invencion proporciona un efecto fungicida sin las sustituciones
obligatorias en el anillo central de piperidina como se muestra a continuacion en la tabla-
1"

Contrario a lo gque menciona D1 continta siendo pertinente puesto que abordan el mismo
problema técnico. D1 también se refiere a compuestos con actividad pesticida (Resumen).
De forma particular, tanto D1 como la solicitud presentan el mismo nucleo estructural de
base (ver imagen de abajo), lo que cambia son los sustituyentes secundarios presentes
en la estructura quimica de ambos. Ademas, los compuestos de D1 presentan actividad
plaguicida para controlar microorganismos fitopatdgenos, particularmente menciona la
Prueba 1 para evaluar el efecto de control de patégenos Phytophthora que producen el
tizon del tomate, donde se obtuvo un porcentaje de control mayor al 80 % (Pag. 122 de
D1), dicha actividad es comparable con aquella obtenida para los compuestos de la
solicitud (Pag. 149 de la solicitud).

Solicitud D1
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w
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Ahora bien, con respecto a D2, tal y como lo menciona el solicitante, la posicién de R2 es
un radical seleccionado de —COOR®, C;-Cs-alquil aminocarbonilo o Cs-Cy-alquenil
aminocarbonilo (Reiv. 2 de D2). Sin embargo, este documento no afecta la novedad de la
solicitud sino el nivel inventivo al considerar también las ensefianzas de D1, por lo tanto, las
invenciones no deben ser exactamente iguales para poder ser analizadas. Se resalta que
los compuestos de D2 también son plaguicidas con actividad comparable a aquella
mencionada por el solicitante: estos compuestos mostraron una eficacia del 70% o incluso
superior a una concentracion de 100 ppm de ingrediente activo en una prueba de
Phytophthora (Tomates) (Col. 90 y 100). A este respecto se resalta que, como fue
mencionado anteriormente, D1 no presenta esta sustitucion en el anillo (al igual que la
solicitud) y presenta una actividad comparable a aquella mencionada por el solicitante.
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Resolucion N° 74011
Ref. Expediente N° NC2020/0002396

De acuerdo con la modificaciéon presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo el
N° NC2020/0002396 el 04 de abril de 2022 y teniendo en cuenta el objeto de la solicitud,
se acepta el titulo siguiente: “COMPUESTOS HETEROCICLICOS FUNGICIDAS PARA
CONTROLAR O PREVENIR MICROORGANISMOS FITOPATOGENOS EN CULTIVOS
AGRICOLAS Y/O CULTIVOS HORTICOLAS".

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y
Comercio (E),

RESUELVE

ARTICULO 1: Denegar la patente de invencion a la solicitud que entr6 en fase nacional en
virtud del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), para la creacion titulada:

“COMPUESTOS HETEROCICLICOS FUNGICIDAS PARA CONTROLAR O
PREVENIR MICROORGANISMOS FITOPATOGENOS EN CULTIVOS AGRICOLAS
Y/O CULTIVOS HORTICOLAS”

ARTICULO 2: Notificar el contenido de la presente resolucion a Pl INDUSTRIES LTD.
advirtiendo que contra ella procede el recurso de reposicion, ante el Superintendente de
Industria y Comercio, el cual podra ser interpuesto en el momento de la notificacién o dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C., el 24 de octubre de 2022

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),

Firmado digitalmente

por: JUAN CAMILO

DURAN TELLEZ

Fecha: 2022.10.24
o 09:04:46 COT

Razon: Validez juridica.

Ubicacién: Bogota,

Colombia.
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