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Ref. Expediente N° NC2020/0005611

Sefiores
BAYER ANIMAL HEALTH GMBH, THE KITASATO INSTITUTE

TITULO DE LA SOLICITUD: “METODO PARA LA SINTESIS DE DEPSIPEPTIDOS
cicLicos”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2018/080333

FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL: 6 de noviembre de 2018.
PRIORIDAD:  7/11/2017, EP (EUROP PATENT ORGANIZATION(EPO)),
17200415.225/10/2018, CN (CHINA), 201811254536.0

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la
referencia, atendiendo a lo consagrado en el articulo 45 de la Decisidén 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 Decisién, con fundamento en los
siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas

Revisada la modificacion a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 7 de mayo
de 2020 bajo el nimero NC2020/0005659, 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 lainvencion

El problema planteado consiste en la necesidad de proveer una mejor ruta sintética y
depsipéptidos novedosos que pueden sintetizarse usando esta ruta.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea un método para la
sintesis de depsipéptidos ciclicos, en particular, emodepsida.

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capitulo reivindicatorio presentado el 7 de mayo de
2020, bajo el numero NC2020/0005659.

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:

"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:
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Las reivindicaciones 1 a 3, no son claras porgue definen B como un grupo protector amino
y A como un grupo protector acido carboxilico, los cuales no se encuentran definidos en
el capitulo reivindicatorio lo que da mdltiples alternativas que no tendrian sustento en el
capitulo descriptivo. Se requiere al solicitante realizar la correccidén correspondiente.

Las reivindicaciones 27-33 no son claras y por consiguiente no estan correctamente
definidas ya que las reivindicaciones se refieren a un disolvente que tiene un valor ET
(30); sin embargo, en las reivindicaciones no especifican las unidades de esta propiedad.
Dado que ET(30) no es una propiedad sin dimensiones, las reivindicaciones deben
establecer claramente las unidades. Se requiere al solicitante realizar la correccion
correspondiente.

En las reivindicaciones 1 y 27, las expresiones: "preferentemente”, "en particular”
precediendo una caracteristica no son limitativos, porque hacen opcional la caracteristica
y no limita el alcance de la reivindicacion. Se sugiere incluir las caracteristicas opcionales
o preferentes en una reivindicacion dependiente.

El capitulo reivindicatorio no es conciso, ya que las definiciones de R1-R12 comprenden
un numero muy extenso de alternativas, lo que impide establecer claramente el alcance
de la proteccién. Se sugiere agrupar dichas alternativas teniendo en cuenta que exista
una razonable generalizacién y que cada una de dichas alternativas tenga soporte en la
descripcion.

La reivindicacion 26 menciona un método, pero este no se define mediante una secuencia
l6gica de etapas y/o mediante sus condiciones técnicas esenciales, sino en funcion del
producto obtenido, la cual no es una caracteristica adecuada para definir un método. En
consecuencia, se sugiere modificar dichas reivindicaciones para definir las etapas que
caracterizan el método, o, eliminar esta reivindicacion dado que la reivindicacion
independiente 34, ya abarca los compuestos que se desean reclamar.

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 no cumple con el requisito de unidad de invencién
debido a que se refiere a 2 grupos inventivos, dado que se reclaman dos rutas sintéticas
diferentes para obtener el compuesto de formula (1).

Los grupos inventivos estan definidos por las siguientes caracteristicas esenciales:
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Grupo Inventivo / . . oo T
Upo Inven Ruta de Sintesis de Depsipéptidos ciclicos
Reivindicaciones
Un método para la sintesis de depsipéptidos | e| método comprende las etapas
ciclicos de acuerdo con la féormula general (1) de:
a partir de depsipéptidos de acuerdo con la - desproteger el grupo amino
. formula general (11): que se protege por el grupo B,
1z, L riz B obteniendo asi un grupo amino
e & ot desprotegido;
la26y LR G N R L0 by protegido; .
; 0 oo SR A =T A T, - desproteger el acido carboxilico
1| Parcialmente | rio w J. - JRASENE, =
a4 o ot A OR = gue se protege por el grupo A,
o ol E o 0 | O 4 obteniendo asi un grupo acido
- - _ / R& o .
N = R carboxilico desprotegido;
M R wr | R - condensacién de los grupos
() m amino y &cido carboxilico
donde B es un grupo protector aminoy Aes | desprotegidos, obteniendo asi el
un grupo protector &cido carboxilico depsipéptido ciclico (1)
Un método para la sintesis de depsipéptidos
ciclicos de acuerdo con la férmula general (1) que comprende los pasos de
a partir de depsipéptidos de - proveer una mezcla de
acuerdo con la férmula general (lic): compuesto (llc) y una base en
f 5 RI un solvente que tiene un valor
27a33 Rz O B2
assy o T ET(30) de 230 y < 43
2 | Parcialmente RU. i R4 o - ini s
34 N o”a - A - lento, preferentemente adicion
LSS o/ R — > =0 o= gota a gota de una solucién de
Sy = Yoo ool ™ | unagente de acoplamiento en el
fN R Ra’\"“"kJ@‘-rd " solvente para formar el
RE 7 - R R7 | Re depsipéptido ciclico (I)
(Tic) (1)

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 citado.

6. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 7 de noviembre del 2017, que
corresponde a la fecha de presentaciéon de la solicitud de prioridad.

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

ftem Documento Titulo Fecha Q?
publicacion
“NOVEL CYCLIC DEPSIPEPTIDE DERIVATIVE
D1 EP2862872A1 AND PEST CONTROL AGENT COMPRISING 22 de abril de 2015
SAME”
“ANTHELMINTIC DEPSIPEPTIDE .
D2 WO02017116702A1 COMPOUNDS” 06 de Julio de 2017

D1?! divulga nuevos derivados de depsipéptidos ciclicos y agentes de control de
organismos nocivos que se incluyan entre si. Especificamente, la presente invencion

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/049758298/publication/EP2862872A1?q=EP2862872
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proporciona compuestos representados por la férmula (1) (1) o]
estereoisomeros de los mismos, agentes de control de organismos nocivos que los
contienen y un proceso para producirlos. (Resumen).

D22 divulga compuestos de depsipéptidos ciclicos de formula (I)

& R*
Cy2 & I o
N
5 Ya
o s R
o

R?

™ y composiciones que comprenden los compuestos que son
eficaces contra parasitos que dafian a los animales, incluidos los seres humanos. Los
compuestos y composiciones se pueden usar para combatir parasitos en o sobre
animales, incluidos mamiferos y aves. (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.

Grupo inventivo 1:

7.1.Novedad

Teniendo en cuenta lo sefalado en el articulo 16 de la Decision 486 de 2000 de la
Comisién de la Comunidad Andina, la reivindicacion independiente 1 (NC2020/0005659
del 7 de mayo de 2020) refiere a: “Un método para la sintesis de depsipéptidos ciclicos
de acuerdo con la férmula general (1) a partir de depsipéptidos de acuerdo con la formula
general (I): (...)". A continuacién, se presenta la tabla comparativa entre el objeto
reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

2https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/057868331/publication/W02017116702A1?q=W02017116702
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CARACTERISTICAS ESENCIALES D1
Un método para la sintesis de depsipéptidos Un proceso para producir un compuesto
ciclicos de acuerdo con la férmula general (1) a representado por la formula (1):
partir de depsipéptidos de acuerdo con la formula R, R'i] Rs
eneral (II): <
9 : — 0, 4Rs
Ri2 © AR riz {1 R 0 o0 o0 l
)—’<\ E(N D/L*-— ,,NN,{RZ 3¢0 0O N‘R‘4
rir. o ° | R? R - g P - -N_o o
o ™o RiO-N O © D} R3 R r 0 0 .’ART
= oo > o ol - RY 0J}~NHO
Re~ N-—R4 T o { .. Ra
B A RS e A
re” N T re” ML T
R7/ 3 R6 R7 M R6 (1)
m 0] A partir de
o Beryo Berio Bemo B
R oy Mot oy oty
XNR, O R ° Fals © 57

(3)
(Reiv. 1,19 a 21)

X: grupo protector N-terminal; acetilo (Ac),
aliloxicarbonilo (Alloc), benciloxicarbonilo (CbZz),
terc-butiloxicarbonilo (Boc) y 9-
fluorenilmetiloxicarbonilo (Fmoc);

B: grupo protector amino y

A: grupo protector 4cido carboxilico, Y: grupo protector C-terminal: bencilo (OBn), p-
nitrobencilo (ONb) y terc-butilo (OBu t),

el método comprende las etapas de:
0 un soporte de un polimero con un grupo de

fijacién eliminable selectivamente

(Reiv. 20)
el método comprende las etapas de: eliminar el grupo X y el grupo Y del compuesto de
- desproteger el grupo amino que se protege por la formula (3), para obtener el compuesto de
el grupo B, obteniendo asi un grupo amino férmula (2)
desprotegido; o Rep,0 Beryo Reryo B
- desproteger el acido carboxilico que se protege R‘])LOAENE)LO/ENMN\{LOXOH
por el grupo A, obteniendo asi un grupo acido HNR, Rs Rs Ry
carboxilico desprotegido;
(2)
(Reiv. 21)
- condensacion de los grupos amino y &cido ciclar un compuesto representado por la formula
carboxilico desprotegidos, obteniendo asi el (2)
depsipéptido ciclico (1) (Reiv. 19)
xeyson, 0,102 X=1
Y=2

x+y =21

(xeysonl)
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 y R8: hidrégeno,

R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11y cadena lineal, ramificada o opcionalmente
R12: hidrégeno, alquilo-C1-C8 de cadena recta o sustituida alquilo ciclico que tienede 1 a 9
ramificada, en particular, metilo, etilo, propilo, atomos de carbono, o alcoxialquilo opcionalmente
isopropilo, butilo, isobutilo, sec-butilo, terc-butilo, | sustituido que tiene de 2 a 9 atomos de carbono y
R'1, R'2, R'3y R'4, que pueden ser iguales o

pentilo, isopentilo, sec-pentilo, entre otros.
diferentes entre si, representan un atomo de
hidrégeno, metilo o etilo, excluyendo los

compuestos en los que R1, R3, R5,y R7
representan isopropilo o isobutilo cuando todos
los R2, R4, R6 y R8 representan isopropilo;
compuestos en los que todos los R1, R3, R5y R7
representan metilo cuando todos los R2, R4, R6 y
R8 representan n-pentilo; y compuestos en los
gue todos los R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7y R8
representan metilo.

(Reiv. 1)
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De acuerdo con la comparacién realizada anteriormente se concluye que la materia de la
reivindicacion 1 no es nueva.

7.

2.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 dependiente 2 (NC2020/0005659 del
7 de mayo de 2020) refiere a: “Un método para la sintesis de depsipéptidos ciclicos de
acuerdo con la férmula general (I) a partir de depsipéptidos de acuerdo con la férmula
general (Il): (...)". A continuacion, se presenta la tabla comparativa entre el objeto
reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERISTICAS

ESENCIALES D1 D2
Un proceso para producir un Un proceso para producir un
compuesto representado por la | compuesto representado por
formula (1): la férmula (1):
Rev. 1. Ry " N = i o
Un método para la sintesis de O/_(o d 4Rg o HLT"LT’ Sy
depsipéptidos ciclicos de acuerdo Rs ¢0 OJ‘N R, _?—o 0—3:0
con la férmula general (1) a partir N R4 —N
de depsipéptidos de acuerdo con Ry ‘to o Q Oy VR, N— 0_2—R2
Ia formula general (11): R* 0 )_/0 ;\ o |
Rlz,f ™ oz R N _S—NR' iR& C,ﬁ-‘l N\HIRQ o]
o o fre e £ Ry 1 o
) SFE L e o™ (1) A partir de
< q: - \ 4 " H Ra 0 R« o R 0 R [}
s A vy B RaR4atatsceras

R,#oﬂrN WN\_)\O/YNJO/\gOY

XNR,

xm

(3)

(Reiv. 1, 19 a 21)

(Péag. 258 Lin.
Lin. 11; Esquema 1,
Ejemplos, Reiv. 1)

16 a Pag. 261

B: grupo protector amino
A: grupo protector &cido
carboxilico,

X: grupo protector N-terminal:
acetilo (Ac), aliloxicarbonilo
(Alloc), benciloxicarbonilo (CbZz),
terc-butiloxicarbonilo (Boc) y 9-
fluorenilmetiloxicarbonilo (Fmoc);

Y: grupo protector C-terminal:
bencilo (OBnN), p-nitrobencilo
(ONDb) y terc-butilo (OBut), o un
soporte de un polimero con un
grupo de fijacién eliminable
selectivamente
(Reiv. 20)

P1: grupo protector amino

P2: grupo p

carboxilico,

(Pag. 260,

rotector acido

Lineas 4 a?7)

el método comprende las etapas
de:

- desproteger el grupo amino que
se protege por el grupo B,
obteniendo asi un grupo amino
desprotegido;

- desproteger el acido carboxilico
gue se protege por el grupo A,

eliminar el grupo Xy el grupo Y
del compuesto de la formula (3),
para obtener el compuesto de
férmula (2)

Rz Rzo R‘R30 Rsmo Rs

R1])LO/\,N ,\(OH

HNR,

§

o]

&UIln
e
<

- desproteger

gue se protege por el grupo
P1, obteniendo asi un grupo
amino desprotegido;

(Esquema

el grupo amino

1, Pag. 260)

- desproteger el acido
carboxilico que se protege

por el grupo

P2, obteniendo

obteniendo asi un grupo acido m(Reiv 21) asi un grupo acido
carboxilico desprotegido; ’ carboxilico desprotegido;
(Esquema 1, P4g. 260)
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- condensacién de los grupos
amino y acido carboxilico
desprotegidos, obteniendo asi el
depsipéptido ciclico (1)

ciclar un compuesto representado
por la férmula (2)
(Reiv. 19)

ciclar un compuesto obtenido
luego de representado por la
formula (2)
(Esquema 1, Pag. 260)

xeyson, 0,102
x+y 21
(xeysonl)

R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8,
R9, R10, R11 y R12: hidrégeno,

alquilo-C1-C8 de cadena recta o
ramificada, en particular, metilo,
etilo, propilo, isopropilo, butilo,

isobutilo, sec-butilo, terc-butilo,

pentilo, isopentilo, sec-pentilo,

entre otros.

X=1
Y=2

R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 y R8:
hidrégeno, cadena lineal,
ramificada o opcionalmente
sustituida alquilo ciclico que tiene
de 1 a 9 &tomos de carbono, o
alcoxialquilo opcionalmente
sustituido que tiene de 2 a 9
atomos de carbono y
R'1, R'2, R'3y R4, que pueden
ser iguales o diferentes entre si,
representan un atomo de
hidrégeno, metilo o etilo,
excluyendo los compuestos en
los que R1, R3, R5, y R7
representan isopropilo o isobutilo
cuando todos los R2, R4, R6 y R8
representan isopropilo;
compuestos en los que todos los
R1, R3, R5y RY7 representan
metilo cuando todos los R2, R4,
R6 y R8 representan n-pentilo; y
compuestos en los que todos los
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7y R8
representan metilo.

(Reiv. 1)

Cyly Cy2: arilo,
carbociclico, heteroarilo o
heterociclico, opcionalmente
sustituido con hal6geno,
hidroxi, alcoxi, heteroalquilo,
heterociclilo, arilo o
heteroarilo de Cyl y Cy2
esta opcionalmente
sustituido halégeno, hidroxi,
alcoxi, haloalcoxi, alquiltio,
haloalquiltio, tioamido,
amino, alquilamino,
dialquilamino, alquilo,
haloalquilo, alquenilo,
haloalquenilo, alquinilo,
haloalquinilo, SF5 , R5S(0)-,
R5S(0)2 -, R5C(0O) -, R5R 6
NC(O)-, R50C(0O)-,
R5C(0)0O-, R5C(O)NR6-, -
CNy-NO2;

R5 y R6: hidrégeno, alquilo,
haloalquilo, tioalquilo,
alquiltio, alquiltioalquilo,
hidroxialquilo, alcoxialquilo,
alquenilo, haloalgquenilo,
alquinilo, haloalquinilo o el
grupo -CH2C(O)NHCH2CF3;
0 R5 y R6 junto con el(los)
atomo(s) al que estan unidos
forman un grupo ciclico C3-
C6;

R', R", R"™y R"": hidrégeno o
alquilo C1-C3;

Ray Rb: hidrégeno, alquilo
C1-C3 o haloalquilo C1-C3;
entre otros
(Reiv. 1)

Reiv. 2.
xesl,yesl, R1, R4, R7yR10
son metilo, R6 y R12 son metilo,
R5 y R11 son, alquilo-C1-C4 de

cadena recta o ramificada o
alquilo-C1-C4 halogenado de
cadena recta o ramificaday R3y
R9 son, bencilo o bencilo
sustituido.

xesl,yesl1l R'1,R2 R3yR4:
hidrégeno, metilo o etilo
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 y R8:
metilo
(Reiv. 1)

No menciona que R2 y R6 puede
ser bencilo o bencilo sustituido

xesl, yesl,
R', R", R™y R": hidrégeno o
alquilo C1-C3;
Ra y Rb: hidrégeno, alquilo
C1-C3 o haloalquilo C1-C3;
arilo o heteroarilo de Cyly
Cy2 esta opcionalmente
sustituido
(Pag. 258 Lin. 16 a Pag. 261
Lin. 11; Esquema 1,
Ejemplos, Reiv. 1)

D1 es considerado como el estado de la técnica mas cercano a la invenciéon definida en
la reivindicacion 2, ya que divulga un proceso para producir un compuesto representado

por la férmula (1):
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R4 R'h _S— .
Jn
Ry Ylao R's

Rz 'Nr o R7
Ry Ry R R r Rg
o ¥2 Rz O ?4 R3 O ¥ R4 O |
R* 0 )—/ Rﬁ)\of\'rN\i)Lo/YN\EAO,\rN\E)LO oY
R' Rs XNp o} ﬁs 0 55 e} E?
(1 a partir de (3) (Reiv. 1, 19 a 21).

La diferencia entre la invencion definida entre la reivindicacién 2 y el método divulgado

en D1, consiste en que R3 y R9 son, independientemente uno del otro, bencilo o bencilo
sustituido.

No hay evidencia de que el incluir especificamente R3 y R9 como bencilo o bencilo
sustituido proporcione un método con algun efecto técnico diferente al que ya
proporcionaba el objeto de D1, puesto que el método que divulga, contempla las mismas

R., R'h _S— .
Rag(l“o ‘l N-R

..Nr )
4}

Ry

etapas y reacciones que dan lugar al compuesto de formula (1) y por lo
tanto, ya habia sido previsto en dicho documento (Reiv. 1, 19 a 21).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede

formular asi: ¢ Como modificar el método conocido en D1 con el fin de proveer un método
alternativo?

Sin embargo, el documento D2 que se refiere a compuestos de depsipéptidos ciclicos de

H]\ /‘\( )
R* . ¥0
=

N R™ R"——N

Z
\‘\\\R
o R’
\\\ )\r \ﬂ/

formula (1) o , divulga un método para obtener depsipéptidos
ciclicos que ya incluye bencilo sustituido en las posiciones especificas para obtener
compuestos de depsipéptidos ciclicos eficaces contra parasitos que dafian a los animales
(Pag. 258 Lin. 16 a Pag. 261 Lin. 11; Esquema 1, Ejemplos, Reiv. 1).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a
incluir bencilo o bencilo sustituido del D2 en el método de D1, para asi llegar al objeto de
la reivindicacion 2. Por lo cual se considera obvia.

Adicionalmente, D2 menciona compuestos especificos con sustituyentes definidos, entre
los cuales se pueden destacar los divulgados en la Tabla 6, especificamente el
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compuesto 6.5 (Tabla 6, Compuesto 6.5, P4g. 99 a 102); por otro lado, tanto D1 como
D2, mencionan alternativas experimentales en las etapas divulgadas para los métodos
de sintesis que se divulgan (D1: Reiv. 1, 19 a 21; D2: P4g. 258 Lin. 16 a Pag. 261 Lin.
11; Esquema 1, Ejemplos, Reiv. 1.

Las reivindicaciones dependientes 3 a 26 no mencionan alguna caracteristica que, junto
con las caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte nivel inventivo al método
de la reivindicacion 2, por lo cual se considera que carecen de nivel inventivo.

Por otro lado, la reivindicacion independiente 34 (NC2020/0005659 del 7 de mayo de
2020) refiere a: “Un depsipéptido ciclico o lineal que se selecciona de (...)". A
continuacion, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los

documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERISTICAS
ESENCIALES

D2

D1

Un depsipéptido ciclico o lineal
gue se selecciona de

Depsipéptido lineal
(Pérr. 0063, Tabla 1,

Depsipéptido lineal
(Tabla 6, Compuesto 6.5, Pag.

R2: -CH,-CH-(CHy),

v A

R4: -CH;
R5: -CH,-CH-(CHa),
R6: -CH;
R7: -CH,
R8: -CH,-CH-(CHa),

Nl

R10: -CHs
R11: -CH,-CH-(CHa),
R12: -CH

R3: -CH,-CH-(CHa),

o I

-CH;
R4: -Cl
Rb: -CH,
-CH;,
R1: -CH,-CH-(CHa),

o

-CHjs
R2: -CH,-CH-(CHy),
Ra: -CH3;

(Pérr. 0063, Tabla 1,
Compuesto 46, Pags. 13 a 16)

Compuesto 46, Pags. 13 a 16) 99 a 102)
Y
\l CHy
O 0 /
A o “‘f‘ X
0 . ] HAC _ CH‘O,,./-L, N ~ CHy
Q“--J\\O I');‘-) . ~ HyC “.‘ ‘ Cs 7 ‘IéH
NS O%‘Q NN N " s
“a { o o N . :*O 0=, on
O"”J / ITI :J’ J, "“ H c‘o*::. A / g
(Il-1a) - ) \_ ey
Entre otros. (Parr. 0063, Tabla 1, oo
Compuesto 46, Pags. 13 a 16) | (Tabla 6, Compuesto 6.5, Pag.
99 a 102)
R1: -CHs -CH3 R'1: -CHs

R1: -CH,-CH-(CHj3),
R2: alquilo lineal -(CH;)4-CH;

R"2: -CHjs
R3: 'CHZ'CH'(CHQ)Z
R4: alquilo lineal -(CH;)4-CHs
R3: -CH3
R5: -CHz-CH-(CH3)2
R6: alquilo lineal -(CH;)4-CHs
R’4: -CHjs
R7: -CH,-CH-(CHy),
R8: alquilo lineal -(CH;)4-CH;3

(Tabla 6, Compuesto 6.5, Pag.
99 a 102)
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D2 es considerado como el estado de la técnica mas cercano a la invencion definida en

Pz HE

la reivindicacion 34, ya que divulga un depsipéptido lineal
(Compuesto 6.5, Tabla 6, Pag. 100).

La diferencia entre la invencion definida entre la reivindicacion 34 y el compuesto
divulgado en D2, consiste en que R5 es -CH,-CH-(CHy),.

No hay evidencia de que el incluir especificamente R5 como -CH,-CH-(CH3), proporcione
un compuesto con algun efecto técnico diferente al que ya proporcionaba los compuestos
mencionados en D2, puesto que el método que divulga contempla las mismas etapas y
reacciones que dan lugar a compuestos estructuralmente similares y, por lo tanto, ya
habia sido previsto en dicho documento (Péarr. 0063, Tabla 1, Compuesto 46, P4gs. 13 a
16, Pag. 258 Lin. 16 a P4ag. 261 Lin. 11; Esquema 1, Ejemplos).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: ¢ Como modificar el compuesto conocido en D2 con el fin de proveer un
compuesto alternativo?

Sin embargo, el documento D1 que se refiere a nuevos derivados de depsipéptidos
ciclicos y agentes de control de organismos nocivos que los incluye (abstract, Reiv. 1, 19
a 21), menciona compuestos depsipéptidos ciclicos y lineales, mas especificamente, el

HC

compuesto 46 o , el cual es un depsipéptidos lineal divulgado que
ya incluye -CH,-CH-(CHz3), en la posicion R3 (equivalente al R5 de la presente invencion)
(Tabla 6, Compuesto 6.5, Pag. 99 a 102).

CHy

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a
incluir el sustituyente -CH,-CH-(CHj3), del compuesto en D1 en el compuesto conocido
de D2, para asi llegar al objeto de la reivindicacidon 34. Por lo cual se considera obvia.

8. Conclusidn

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

item Documento Reivindicaciones afectadas | Requisito que afecta
1 Novedad
D1 EP2862872A1 — .
2a26y34 Nivel inventivo
D2 W02017116702A1 2a26y34 Nivel inventivo
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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
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,
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.
?Q%

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

Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2020/0005611 1° [ x | 20 ] | 3 | | Revoca |
Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional: (DD/MM/ANO)
PCT/EP2018/080333 6 de noviembre de 2018
Fecha de determinacion estado de la técnica Prioridad Presentacion
(DD/MM/ANO)
07/11/2017 X
Solicitante

BAYER ANIMAL HEALTH GMBH, THE KITASATO INSTITUTE

Reivindicaciones que no son objeto de busqueda por:

Art. 14 | |Art. 15 | |Art. 20 |

|Art. 25 (Falta de unidad de invencién) | 27 a 33

CRITERIOS DE BUSQUEDA

Reivindicaciones objeto de blsqueda

1a26y34

R12

R“\A

/
R1D—N

Palabras clave utilizadas
ron{

(1

Method, synthesis cyclic depsipeptides, amine protecting group,
carboxylic acid protecting group

o,

0
=5

o ‘{
Rél

0
N

i
R7 | RE

o R1

R12 |
R2

)_g,u \g\

o

R1
BN

[ P

R“\f/&

OAQ
-R3

>

N—Rd

0= -
7

1) U

Clasificaciones utilizadas para la busqueda CIP:

CO7D 413/14, AOLN 43/72, A61K 38/15, A61K 45/06,
C07C 269/06, CO7C 271/22, CO7B 51/00, CO7C 231/12,
C07D 273/00, CO7D 273/08, CO7K 11/02, CO7C 273/00,
C07C 273/08

CPC:

DOCUMENTOS CONSID

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

ERADOS RELEVANTES

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 estard acompafiado por otra letra que indique la pertinencia del
documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A.

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

Informes de o -
busqueda / NPl sellEim) e Fec_ha C_’? Reivindicaciones Categoria del
patente / Publicacion . - L
Bases de °od / / L /Secuencias |Citas relevantes del estado de la técnica| documento
datos NA € pf’t\le; tle DPS?;W/%?XR afectadas citado(?)
consultadas a © ( )
Reiv. 1, 19 a 21, Tabla 6, Compuesto
ISA, EPO EP2862872A1 22/04/2015 1,2a26y 34 6.5, P4g. 99 a 102 X, Y
Pag. 258 Lin. 16 a Pag. 261 Lin. 11;
ISA, EPO, Esquema 1, Ejemplos, Reiv. 1, Parr.
Patbase WO2017116702A1 06/07/2017 2a26y34 0063, Tabla 1, Compuesto 46, Pags. 13 Y
al6
Patbase US5945316 A 31/08/1999 - - A
US2008255037 AA 16/10/2008 - - A
SIPI 11071014 08/06/2011 - - A
W02016/187534 Al 24/11/2016 - - A
Orbit WO095/30692 16/11/1995 - - A
W02005/090313 29/09/2005 - - A
(°) 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
de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con
dicha solicitud, pero puede ser Util para la mejor comprension 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 impliqgue 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.

Fecha del reporte de busqueda: (28/02/2023)
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