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Sefores
Corteva Agriscience LLC

TITULO DE LA SOLICITUD: “PICOLINAMIDAS COMO FUNGICIDAS”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2019/021263

FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL: 8 de marzo de 2019.

PRIORIDAD: 8/03/2018, US (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), 62/640,4248/03/2018,
US (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), 62/640,434

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 delainvencion

El problema planteado consiste en la necesidad de fungicidas que puedan tener un mejor
rendimiento, sean mas faciles de usar y cuesten menos.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea picolinamidas
O R, H
Q Rs
o H

R1R1g CH, ) y a su uso como fungicidas.

(compuestos de férmula |

2. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capitulo reivindicatorio presentado el 6 de octubre de
2020, bajo el numero NC2020/0012505, por ajustarse a los requisitos legales.

3. Reivindicaciones relativas a un uso

De conformidad con lo sefialado en el articulo 14 de la Decision 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina solo son patentables las invenciones de producto o
de procedimiento.

En consecuencia, las reivindicaciones 27 y 28 indican en su preambulo que se refiere a
un método, en el que la etapa esencial de dicho método es la de “aplicar una cantidad
fungicidamente eficaz (...)" lo cual se refiere a la forma de usar uno de los compuestos
de cualquiera de las reivindicaciones 1 — 21 (Reiv.27) o una de las composiciones de
cualquiera de las reivindicaciones 22 — 23 (Reiv.28) y no son caracteristicas técnicas
esenciales de un proceso para la obtencién de un producto.

En consecuencia, las reivindicaciones 27 y 28 no se consideran patentables, teniendo en
cuenta que reclama un uso.
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4. De lasolicitud de patente
4.1.Reivindicaciones

Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 30 de la Decision 486 de 2000 de la
Comisioén de la Comunidad Andina:

"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, toda vez que define los
sustituyentes de forma general (ejemplo, alquilo, arilo, acilo, halo, alquenilo, alquinilo,
alcoxilo, ciano o heterociclilo) de manera tal que abarca un nimero muy extenso de
alternativas lo que impide establecer claramente el alcance de la proteccion se sugiere
agrupar dichas alternativas teniendo en cuenta que existe una razonable generalizacion
y que cada una de dichas alternativas tenga soporte en la descripcidon. Se requiere al
solicitante para que defina el grupo de sustituyente de forma clara y definida y que tenga
sustento con la descripcién y la evidencia técnica mostrada.

El capitulo reivindicatorio no se encuentra debidamente sustentado en la descripcion
porque no existe evidencia de que todos los compuestos que se mencionan o en las
alternativas posibles que brindan los sustituyentes conserven la misma actividad, se
sugiere restringir a una razonable generalizacion del tipo de compuestos que han
sintetizados y que se encuentren debidamente sustentados.

De la descripcion, mas especificamente los ejemplos 102 y 105, se observa que R3
puede ser un cicloalquilo, sin embargo, el alcance de las reivindicaciones para dicho
radical no contempla un cicloalquilo, lo que genera dudas del alcance de proteccion de
las reivindicaciones. Por lo tanto, se requiere hacerla aclaracion/correccion necesaria.

En el capitulo reivindicatorio se mencionan los términos “opcionalmente” y “al menos”
precediendo una caracteristica los cuales no son limitativos, porque hacen opcional a las
caracteristicas técnicas y no permite delimitar el alcance de la reivindicacion. Se sugiere
cambiarlo.

Las reivindicaciones 25y 26, caracterizan la composicion en funcion del patégeno fungico
gue tratan, sin embargo, esta no es una caracteristica para definir una composicion. Por
lo tanto, se requiere al solicitante elimine estas reivindicaciones.

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

5. Unidad de invencién

Conforme a lo establecido por el articulo 25 de la Decision 486 de 2000 de la Comision
de la Comunidad Andina, la solicitud carece de unidad de invencion, debido a que
reclama mas de un grupo inventivo sin la presencia de caracteristicas o elementos
técnicos nuevos e inventivos que son comunes a todas las invenciones, lo anterior,
teniendo en cuenta que no hay un concepto comun inventivo entre todas las alternativas
propuestas, y se encuentra divulgado en el estado de la técnica, especificamente en los
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documentos D1y D2 (Todo el documento, respectivamente), y por tal razén no se puede
considerar como elemento unificador que relaciona las modalidades de la invencion.

Teniendo en cuenta lo expuesto en el parrafo anterior, esta oficina encuentra 2 grupos
inventivos como consecuencia de la variabilidad estructural en los compuestos fungicidas
reivindicados.

Los grupos inventivos estan definidos por las siguientes caracteristicas esenciales:

Grupo Inv./
Reivind. Compuestos de férmula |
Cubiertas
O R, H
, R X
1 Parcial 1-9, Q 3 I‘I‘l
2226 o H Y
R1Ryo CH, en donde Q es
Rs II%
O
|
O o N !
| ReH Y
o | Parciall, Q o 3 en donde Q es W y
10-26 H R
5
R4 R0 CH,4 L _0.__0
|
= N
Y
o

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 al primer grupo inventivo citado.
6. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 8 de marzo de 2018, que
corresponde a la “fecha de presentacion de la solicitud de prioridad”.

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

wau GOBIERNO DE COLOMBIA

item Documento Titulo Fecha de publicacion
PubChem CID “(S)-2-Aminopropanoic acid (S)-1,2-
D1 45082318 dimethylpropyl ester” 30 de marzo de 2010
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PubChem CID “3-Methylbutan-2-yl 2-amino-3-
D2 58133590 methylbutanoate” 19 de agosto de 2012
“PICOLINAMIDE COMPOUNDS WITH
D3 WO02016122802A1 FUNGICIDAL ACTIVITY” 4 de agosto de 2016

%%\
D1!divulga el compuesto H (Todo el documento).

I-:[:

D22 divulga el compuesto H (Todo el documento).

X O R, H

|
Y/N%LO&R‘Q
Ry

. . . , R:y Ry R ..
D33 divulga picolinamidas de Férmula | ’ y su uso como fungicidas.

Los fungicidas son compuestos, de origen natural o sintético, que actlian para proteger
y/o curar las plantas contra los dafios causados por hongos de importancia agricola. En
general, ningun fungicida es 0til en todas las situaciones. En consecuencia, se estan
realizando investigaciones para producir fungicidas que puedan tener un mejor
rendimiento, sean mas faciles de usar y cuesten menos. (Resumen).

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

Teniendo en cuenta lo sefalado en el articulo 16 de la Decision 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina, la reivindicacién independiente 1 (NC2020/0012505
del 6 de octubre de 2020) refiere a: “Un compuesto de férmula 1 (...)". A continuacion, se
presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados
en el estado de la técnica:

thttps://pubchem.ncbi.nim.nih.gov/compound/45082318
2 https://pubchem.ncbi.nim.nih.gov/compound/58133590
3 https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/056284918/publication/W02016122802A1?9=w02016122802
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"~ ESENCIALES o1 & >
Un compuesto de
Un compuesto de férmula I:
férmula I: U3 U3 CH) U3 X O R, H
O RyH ! ! 3
2 N R
Q Ry | HE N He NF| v o gt
O H H H Ri Ry Ra
R1R10 CHj3 R3: arilo o heteroarilo ;
R4: -H

X X

,N\/ H H Y,N
Qes .
X es hidrogeno o | -H -H -H
CCORe
Y es hidrégeno o |-H -H -H
GO
Ri1 es hidrégeno o | -H -H R1 es hidrégeno o
alquilo, sustituido con alquilo, sustituido con
0. lomditiples Rz | ] 0,1 omdltiples Rs______
Rio es hidrégeno o | -metilo -isopropilo Ri1 es hidrégeno o
alquilo, cada uno alquilo, cada uno
sustituido con 0, 1 o sustituido con 0, 1 o
multiples Rz multiples Rs
R2 es metilo; -metilo -metilo -metilo
Rs es alquilo, arilo o | -metilo -metilo R12 es arilo o
heteroarilo, cada uno heteroarilo
opcionalmente opcionalmente
sustituido con 0, 1 o sustituido por 0, 1 o
multiples Rz; multiples Rs

H H H R4: H

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales de los compuestos de la
reivindicacion 1 habian sido divulgadas previamente en D1y D2, por lo tanto, la materia
reivindicada no es nueva.

Adicionalmente, D1, D2 y D3 mencionan las caracteristicas divulgadas en las
reivindicaciones dependiente (D1: Todo el documento; D2: Todo el documento; D3:
Resumen, Reivindicacién 1, 26 a 28).

8. Conclusidn

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

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
PubChem CID
D1 45082318 la9y22a?26 Novedad
PubChem CID
D2 58133590 la9y22a?26 Novedad
D3 W02016122802A1 1la9y22a26 Novedad

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
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requerimiento, 0 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,
deberd 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.
W

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

Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2020/0012505 1° [ x | 20 ] | 3 | | Revoca |
Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional: (DD/MM/ANO)
PCT/US2019/021263 8 de marzo de 2019
Fecha de determinacion estado de la técnica Prioridad Presentacion
(DD/MM/ANO)
08/03/2018 X
Solicitante
Corteva Agriscience LLC
Reivindicaciones que no son objeto de busqueda por:
Art. 14 | 27-28 |Art. 15 | - |Art. 20 | - |Art. 25 (Falta de unidad de invencién) | 10-21

CRITERIOS DE BUSQUEDA
1-9, 22-26

Reivindicaciones objeto de blsqueda

aminopropanoic acid, pyridinecarboximidic acid, picolinic acid
amide. picolinamides, fungicides,

| I |\*
| N
H/N\)J\O H/ Q

AO1N 37/44, AO1N 43/40, AO1IN 47/12, CO7C 271/22,
C07D 213/81

Palabras clave utilizadas

Por estructura

CIP:
CPC:

Clasificaciones utilizadas para la busqueda

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

Informes de -
p N° de solicitud de Fecha de S p
bg;gggccijae/ patente / Publicacion Re/ggchul(éﬁgizrs]es Citas relevantes del estado de la C;éigcr:;tdoel
datos N° de patente / /Presentacion afectadas técnica citado(?)
consultadas Autor LNP(Y) (DD/MM/AAAA)
PubChem CID
ISA 45082318 30/03/2010 |[1-3; 4-9, 22-26 Todo el documento X;Y
PubChem CID 19/08/2012 |(1-3; 4-9, 22-26 Todo el documento XY
58133590
patbase | WO2016122802A1 04/08/2016 | 4-9, 22-26 Resumen, Re""zngd'cac'on 1,264 Y
W02018009618 11/01/2018 - ) A
US20150181869A1| 02/07/2015 - - A
Derwent WO02016007529A1| 14/01/2016 - - A
US20150322051A1| 12/11/2015 - - A
WO02016007531A1| 14/01/2016 - - A

(%) Categorias de documentos citados

“A” Documento que define el estado general de la técnica no
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 atencién 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.

“QO" Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos
siempre estara acompafiado por otra letra que indique la pertinencia del

“T" Documento publicado en fecha posterior a la de presentacion o la
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
puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el

documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. X .
documento se asocia a otro u otros documentos de la misma

naturaleza, cuya combinacion resulta evidente para un experto en la

“P” Documento publicado antes de la fecha de presentacion .
materia.

internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.

Fecha del reporte de busqueda: (04/12/2022)
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