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Sefnores
SYNGENTA CROP PROTECTION AG

TiTULO DE LA SOLICITUD: “PIRIDAZINONAS SUSTITUIDAS COMO HERBICIDAS”
NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2020/070243

FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL: 17 de julio de 2020.

PRIORIDAD: 18/07/2019, GB (REINO UNIDO), 1910291.2

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la
referencia, atendiendo a lo consagrado en el articulo 45 de la Decisién 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 24 de
abril de 2024 bajo el nimero NC2022/0000255, y teniendo en cuenta lo sefialado en el
articulo 34 de la Decision 486 de 2000 de la Comisién 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 compuestos con actividad herbicida
derivados de fenilpiridazinona para el control del crecimiento de plantas no deseadas
como malezas dicotileddneas latifolias, en cultivos de plantas utiles.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea un compuesto de
formula (1) derivado de fenilpiridazinodionas sustituidas y composiciones herbicidas de
este.

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capitulo reivindicatorio presentado el 24 de abril de
2024 bajo el radicado N° NC2022/0000255.

4. De la solicitud de patente

4.1.Titulo
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De conformidad con el literal d) del articulo 27 de la Decision 486 de 2000 de la Comision
de la Comunidad Andina, el nombre de la invencion de que se trata debera reflejar el
objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la
materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. EI nombre no podra referirse a
nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasia.

El titulo de la solicitud no refleja el objeto divulgado en la descripcion y las
reivindicaciones, por lo cual se sugiere el siguiente titulo: “COMPUESTOS DERIVADOS
DE 4-FENIL-PIRIDAZIN-3-ONA SUSTITUIDOS CON SISTEMAS ANULARES
BICICLICOS COMO HERBICIDAS".

4.2.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 se encuentra debidamente soportado en la descripcion
puesto que en las realizaciones preferidas hace referencia a los radicales mencionados
en la tabla 1, lo cual no evidencia la accién de todos los radicales reclamados, sino que
se hace una generalizacion de manera especulativa. Teniendo en cuenta la descripcidon
en los ejemplos se encuentra:

Tabla 1. Ejemplos de los componentes soportados

Sustituyente Soporte de los ejemplos presentados (Tabla A Pag. 18 a 56)

R? -Me, -CH2-C=CH
R? -Me, -Cl

X -F, -Cl Posicién 6
Y -F, -Cl Posicion 3y 6

1,2,3,4-tetrahidroquinolin-6-il-, 1H-indol-4-il-, 1H-indol-5-il-,1H-indol-6-il-,
1-metilindol-4-il-, 1-metilindol-5-il-, 1-metilindol-6-il-, 1-naftil, 2-naftil, 2-(trifluorometil)-

D 4-quinolil, 2-etil-1,3-benzoxazol-6-il-, 2-metil-1,3-benzoxazol-6-il-, 2-metil-1,2,3,4-
tetrahidroquinolin-6-il-, 2-metil-6-quinolil-

G H

W -CH,-CH,-

El solicitante debe definir especificamente la materia y el alcance de la invencion a través
de las caracteristicas técnicas esenciales que se encuentren enteramente soportadas en
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la descripcion. Se le recuerda al solicitante los compuestos evaluados solo representan
a una pequeiia parte del alcance de la proteccién de la reivindicacién 1, lo cual no
representa una generalizacién razonable de todas los posibles compuestos de formula
(1) que reivindica.

Las reivindicaciones 1, 4 y 5, el término: “al menos”, es impreciso, por lo cual, no permite
distinguir la invencion del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por términos precisos
0 rangos concretos.

Las reivindicaciones 9 a 11 no son concisas porque las definiciones de “adyuvante de
formulacion agricolamente aceptable”, “un pesticida adicional”’, “un herbicida o un
protector para herbicida” comprenden un nimero 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 generalizacion y que cada una
de dichas alternativas tenga soporte en la descripcion.

Las reivindicaciones 9 a 11 no estan debidamente sustentadas en la descripcion porque
no existe evidencia de alguna composicion herbicida que comprenda “un adyuvante de
formulacion agricolamente aceptable” (reiv. 9), “ademas un pesticida adicional” (reiv. 10)
y “donde el pesticida adicional es un herbicida o un protector para herbicida” (reiv. 11)
gue cumpla con las caracteristicas mencionadas. Se le recuerda al solicitante que no
basta con la simple mencion de la materia, sino que se hace necesaria una descripcion
técnica completa de la misma.

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

4.3.Descripcion

Revisado el capitulo descriptivo de la solicitud, este no divulga la invencién de manera
suficientemente clara y completa, para que una persona capacitada en la materia pueda
ejecutarla, incumpliendo de esta forma lo establecido en el articulo 28 de la Decision 486
de la Comision de la Comunidad Andina, particularmente el literal (e).

“(...) e) se describe la mejor manera conocida para llevar a la practica la invencion,
con ejemplos y referencias a los dibujos, de ser estos pertinentes”

En este sentido la descripcion (Radicado N° NC2022/0000255 del 14 de enero de 2022),
no presenta evidencia técnica que demuestre el desarrollo de una composicién herbicida
de acuerdo con las reivindicaciones 9 a 11 reclamadas que comprenda “un adyuvante de
formulacion agricolamente aceptable” (reiv. 9), “ademas un pesticida adicional” (reiv. 10)
y “donde el pesticida adicional es un herbicida o un protector para herbicida” (reiv. 11). Si
bien aparece mencionado en la descripcion, no hay modalidades preferidas que asi lo
ejemplifiquen. De esta manera, una persona versada en la materia no podria llevar a la
practica la invencion, asumiendo una cantidad excesiva e injustificada de ensayos de
pruebay error.

Se debe tener en cuenta que, de acuerdo con el articulo 34 de la citada Decision, dicha
modificacion no podra ampliar la divulgacion inicial; por lo que, en caso de agregar nuevos
elementos en la solicitud, la descripcion modificada no ser&a aceptada.

5. Determinacion del Estado de la Técnica
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La fecha para determinar el estado de la técnica es el 18 de julio de 2019, 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 wW02016008816 “Herbicidal pyridazinone derivatives” 21 de enero de 2016
D3 W02013160126 “Pyridazinone herbicidal compounds” 31 de octubre de 2013

D1!divulga derivados herbicidas de fenildionas sustituidas con benciloxi de formula (1), el
método de sintesis y composiciones herbicidas que comprenden tales derivados, que son
empleados para controlar el crecimiento indeseable de plantas como malezas
dicotiledéneas de hoja ancha, en cultivos de plantas utiles (Resumen).

Zh (1)

D32 divulga compuestos de formula general () y composiciones herbicidas de estos para
el control de malezas en cultivos de plantas utiles (Resumen).

R
1 4 3
x| R
(1)
(0] o-G
N
R NN

6. 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.

6.1. 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 (NC2022/0000255
del 24 de abril de 2024) refiere a: “Un compuesto de formula (I) o una sal o N-0xido de
este, donde” A continuacion, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado
y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/051494757/publication/W02016008816A1?g=W02016008816
2https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/046209082/publication/W02013160126A1?q=W02013160126
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CARACTERISTICAS
ESENCIALES

D1

D3

Un compuesto de formula (1)

Un compuesto de formula (1)
(Reivindicacion 1)

Un compuesto de formula (1)
(Reivindicacion 1)

R2 = hidr6geno
halégeno
alquilo C;-Cq
haloalquilo C;-Cg
alcoxi C1-Cg
entre otros

n-propilo,
ciclopropilo,
propargilo,
haloalquilo C;

(Reivindicacién 1y 2)
~ R?=hidrégeno |
halégeno
alquilo C;-Cq
-alquil C;-Cs-
alcoxi C1-Cg
entre otros

(Reivindicacion 1)

n-propilo,
ciclopropilo,

propargilo,
haloalquilo C;

(Reivindicacion 1y 8)

R®
1 . 3
X R
N
0] 0-G
=
N, =
2h ) RV TNR ()
(Reivindicacion 1) (Reivindicacion 1)
G
Soos (o) 0-G
R N
| ' N, ~= 2
~n 5 R1/ \'N R {
1
__________ (Reiindicacienty | (Rewndeasond) |
G =Ho C(O)R® G=Ho C(O)R? G =H o C(O)R®
R3 = isopropilo, t-butilo, R3 = isopropilo, t-butilo, R = alquilo C;-Cg
metilo, etilo, propargilo, metoxi, metilo, etilo, propargilo, metoxi, alcoxi C;-Cg
etoxi o terc-butoxi etoxi o terc-butoxi Alquilinio C;-Cg

(Reivindicacion 1)
~ R?=hidrégeno |
halégeno
alquilo C;-Cq
alquil C4-C5
alcoxi C4-Cg
entre otros

(Reivindicacion 1)

n-propilo,
ciclopropilo,
propargilo,
haloalquilo C;

(Reivindicacion 1)

(Reivindicacién 1)

X = hidrégeno
halégeno

haloalquilo C,

X = hidrégeno
hal6geno

haloalquilo C,
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Y = hidrégeno
alquilo C,-C;

(Reivindicacion 1y 4)

Y = hidrégeno
anuiIO C-C;

2N

Rﬂ] RH RH
b b
R R Wl o R W2, o w3
"a" indica el punto de unién al
resto fenilpiridazinona
[fenilpiridazina,
"b" indica el punto de unién al
anillo D,

RlO’ R12, R4 y R15 =
independientemente
hidrégeno,
alquilo C;-Cs,

o haloalquilo C;-Cg3;

o R1%9y R!2 junto con los
atomos de carbono a los que
estan unidos forman un anillo
carbociclico C3-Cg

Ry R13 = independientemente

ciclopropilo ciclopropilo
haloalquilo C;-Cs haloalquilo C;-C;
halégeno hal6geno
(Reivindicacién 1y 5)
5
w i R
]
\® 7’ 3
X Ry
N
*

I2h

(Reivindicacion 1)

(Reivindicacion 1)

(Reivindicacién 1)
"""" Conexién al anillo de |
piridazinona
(Reivindicacién 1)

hidrégeno,
halégeno,
alquilo C;-Cs,
D = sistema anular de naftaleno 5
sustituido o no sustituido, entre R
otros
1 4 3
X
12l \ R
N
Z= alquilo C1-C3, ——
alcoxi C1-C3, R5 = H, halégeno, hidroxil, entre

haloalquilo C1-C3, otros

haloalcoxi C1-C3, X1=N, CR*

halégeno R3= H, halégeno, hidroxil, entre
(Reivindicacion 1) otros
(Reivindicacion 1)
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D1 es considerado como el estado de la técnica més cercano a la invencion definida en
la reivindicacién 1, ya que divulga derivados herbicidas de fenildionas sustituidas con
benciloxi y de férmula (1), que son empleados para controlar el crecimiento indeseable de
plantas como malezas dicotileddéneas de hoja ancha, como por ejemplo Amaranthus
retoflexus, Solanum nigrum, Setaria faberi, Lolium perenne, Echinochloa crus-galli y
Ipomoea hederacea (Pag. 29 Lin. 7), en cultivos de plantas Gtiles (Resumen).

La diferencia entre la invencién definida entre la reivindicacién 1 y los compuestos
herbicidas derivados de fenildionas sustituidas con benciloxi divulgados en D1, consiste
en los sustituyentes W vy D, donde W se selecciona de

RE

R 1
b
a a
INE Wl o 18

R
12
R

aNb w3,

y D es un sistema anular de naftaleno o un sistema anular heterociclico biciclico.

w

No hay evidencia de que el incluir especificamente el sustituyente W seleccionado de

10 R14
x&gﬁ,b
R 5 ﬂNb

R 11
b
a
R® Wl o " w2, o

W2, o

R
" "y D= un sistema anular de naftaleno o un sistema
anular heterociclico biciclico en los compuestos herbicidas derivados de fenildionas
sustituidas proporcionen compuestos con algun efecto técnico diferente al que ya
proporcionaba el objeto de D1 puesto que la actividad puesto que la eficacia
posemergencia frente a especies de malezas como Solanum nigrum, Amaranthus
retoflexus, Setaria faberi, Alopecurus myosuroides, Echinochloa crus-galli, I[pomoea
hederacea y Lolium perenne ya habia sido prevista en dicho documento (Pag. 29 Lin. 7.
Tabla 2).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: ¢Como modificar los compuestos herbicidas derivados de fenildionas
sustituidos con beciloxi conocidos en D1 para proporcionar otros compuestos

alternativos?
R\O RH RM
Qﬁfﬁ S
R‘z RH Wl o ( R15

Ny
Sin embargo, el incluir un sustituyente W como i "y D
como un sistema anular de naftaleno o un sistema anular heterociclico biciclico en
compuestos con actividad herbicida, ya esta divulgado en D3 que se refiere a compuestos
de férmula general (l) y composiciones herbicidas de estos para el control de malezas en
cultivos de plantas utiles (Resumen). Los compuestos de formula (I) comprenden un
sustituyente de indol, el cual es un sistema anular biciclico insaturado unido al anillo de
piridazinona, cuyos compuestos presentan actividad herbicida frente a especies como
Solanum nigrum, Amaranthus retoflexus, Setaria faberi, Alopecurus myosuroides,
Echinochloa crus-galli, Ilpomoea hederacea (Ejemplos Biolégicos pag. 48 a 50).
Asimismo, es importante mencionar que si bien D1 divulga un conector de tipo “-O- el
remplazo por un conector de “-CH2-"es un caso de bioisoterismo clasico al ser grupos
bivalentes, en el presente caso los resultados de ensayos posemergecia de D1, muestran
gue los compuesto de D1 poseen controles entre 80 — 100% en especies como Solanum
nigrum, Amaranthus retoflexus, Setaria faberi, Echinochloa crus-galli, Ipomoea
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hederacea, Lolium perenne (Tabla 2), cuyos resultados comparados en la presente
solicitud (Tabla 6 y 7. Pag. 149 - 150), no presentan diferencia.

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a
incluir sustituyentes como -CH,-CH,- y un sistema anular heterociclico biciclico en
compuestos herbicidas derivados de piridazinona del D3 en los compuestos herbicidas
de D1, junto con modificaciones rutinarias en la técnica para asi llegar al objeto de la
reivindicacién 1. Por lo cual se considera obvia.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 8, no mencionan alguna caracteristica que, junto
con las caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte nivel inventivo a los
compuestos herbicidas de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que carecen de
nivel inventivo.

Adicionalmente, D1 menciona que los compuestos de formula (1) pueden ser empleados
en composiciones con un adyuvante de formulacibn agricolamente aceptable
(Reivindicacién 14), un pesticida adicional (Reivindicacion 15) y un protector para
herbicida (Reivindicacion 16).

Adicionalmente, D3 menciona que los compuestos de formula (I) pueden ser empleados
en composiciones con un adyuvante de formulacibn agricolamente aceptable
(Reivindicacion 11), un pesticida adicional (Reivindicacion 12) y un protector para
herbicida (Reivindicacion 13).

Por lo tanto, la reivindicacion independiente 9 tampoco tiene nivel inventivo porque una
composiciéon herbicida que comprende un compuesto herbicida segun una cualquiera de
las reivindicaciones 1- 8, y un adyuvante de formulacién agricolamente aceptable se
puede derivar de manera obvia bajo las anterioridades D1 y D3 (D1 Reivindicacién 14 a
16; D3 Reivindicacién 11 a 13) y porque no se evidencia un efecto otorgado por la
composicién herbicida reivindicada.

Las reivindicaciones dependientes 10 y 11 no mencionan alguna caracteristica que, junto
con las caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte nivel inventivo a la
composicion herbicida de la reivindicacién 9, por lo cual se considera que carecen de
nivel inventivo.

7. Conclusién

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

item Documento REMINE EEC OrEs Requisito que afecta
afectadas
D1 W02016008816 1-11 Nivel inventivo
D3 W02013160126 1-11 Nivel inventivo

8. Respuesta alos argumentos del solicitante
Argumentos referentes a la claridad
El solicitante expone lo siguiente: “1. a. Ese Despacho informa que la Reivindicacion 19

corresponde a materia no patentable porque se refiere a una forma de uso. Asimismo,
reporta que la Reivindicacion 20, dirigida a un uso, no es patentable.
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b. Informo a ese Despacho que las Reivindicaciones objetadas se retiran del tramite, por
lo que la observacién debe tenerse por superada.

2. a. Ese Despacho objeta las Reivindicaciones 1, 9, 10 y 17 por emplear términos que
considera imprecisos, y no le permite limitar el alcance de la invencion.

b. En respuesta a las observaciones planteadas, con el fin de facilitar el tramite, informo
gue presento un nuevo Pliego Reivindicatorio, en el que se ha retirado la expresion “uno
0 mMas” y “opcionalmente”. Asimismo, en la Reivindicacion 17, nueva 10, se retira la
expresion “al menos”

No obstante, la expresion “al menos” se mantiene en las Reivindicaciones modificadas
cuando se hace referencia a la presencia de al menos una sustitucion en el grupo D. Lo
anterior, teniendo en cuenta que la expresién en mencion indica claramente que minimo
un sustituyente esta presente en este grupo; especificamente, se define que el grupo D
esta sustituido con R8 como minimo en un atomo de carbono del anillo y/o sustituido con
R9 como minimo en un atomo de nitrégeno del anillo. Ademas, a partir de la definicion
dicho grupo D, el versado en la materia puede identificar el nUmero méaximo de posibles
sustituciones en la medida que las Reivindicaciones limitan con absoluta claridad la
estructura de dicho grupo D, mediante la definicion de este como un sistema anular de
naftaleno o un sistema anular heterociclico biciclico saturado, parcialmente saturado o
insaturado de 8-10 miembros.

Sobre esta base, el versado en la materia no solamente comprendera con total precision
cual es el alcance de la definicidn, sino que estard en plena capacidad de comprarla y
diferenciarla de arte previo que ensefie elementos estructurales similares. Por lo tanto,
respetuosamente solicito se acepte la expresion “al menos” tal y como se emplea en el
contexto de las presentes Reivindicaciones.”.

Tras considerar los argumentos presentados por el solicitante con respecto a la claridad
de la solicitud en revision y las modificaciones realizadas en el capitulo reivindicatorio,
esta Oficina desea aclarar que, después de analizar detenidamente los argumentos
presentados por el solicitante en su respuesta, se aceptan las modificaciones por cumplir
con los requisitos legales. Ademas se superan las objeciones relacionadas a
reivindicaciones referentes a usos de los compuesto de formula (l) debido a la eliminacién
del capitulo reivindicatorio, asi como la objeciones relacionados con los términos “uno o
mas” y “opcionalmente”. Sin embargo, es importante sefialar que se mantiene la objecion
con respecto al empleo del término impreciso “al menos”, el cual esta presente en las
reivindicaciones 1, 4 y 5. Al contrario de lo que menciona el solicitante, si bien es claro
gue se refiere a minimo un sustituyente del grupo D, la persona versada en la materia al
momento de intentar replicar la solicitud tendria una cantidad excesiva e injustificada de
ensayos de prueba y error, no solo en cantidad de sustituyentes en un anillo un sistema
anular de naftaleno o un sistema anular heterociclico biciclico saturado, si no igual forma
en la posicion en la que estos se encuentran.

El solicitante menciona que: “3. a. Ese Despacho informa que las Reivindicaciones 16 a
18 no son concisas porque las definiciones de “adyuvante de formulacién agricolamente
aceptable”, “un pesticida adicional”, “un herbicida o un protector para herbicida”
comprenden un ndmero muy extenso de alternativas. Sugiere establecer una
generalizacion razonable para cada una de las definiciones.

b. En cuanto a la expresion “adyuvante de formulacion agricolamente aceptable”,
respetuosamente me permito aclarar al Despacho que la misma no reviste ninguna falta
de claridad ni de concisién, en la medida que el concepto inventivo de la presente
invencién no recae en formulaciones del compuesto de formula (I) con adyuvantes
particular, sino en los compuestos de formula (I); por lo tanto, el concepto inventivo no
debe limitarse a los componentes de la composicion diferentes al compuesto de la
invencion, como por ejemplo los auxiliares de formulacion, ni a proporciones particulares
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de los mismos. Lo anterior es acorde a la practica de ese Despacho bajo la cual es
permitido reclamar las composiciones que comprenden los compuestos nuevos e
inventivos, cuando la invencién recae sobre los compuestos, sin la necesidad de incluir
limitaciones adicionales. Especificamente, ese Despacho establece en el Guia para el
Examen de Patentabilidad de Patente de Invencién y Modelo de Utilidad, el numeral
4.3.1.1:

“Si, por ejemplo, la caracteristica técnica esencial de la composicién es el compuesto
activo, el examinador no debera requerir que se mencionen también otras caracteristicas
estructurales”

“Si una reivindicacion independiente contiene todas las caracteristicas técnicas
esenciales de la invencién, no se debera requerir que mencione también otras
caracteristicas estructurales”

Con base en lo anterior, la composicion de la nueva Reivindicacién v9 no debe limitar
otras caracteristicas estructurales tales como otros ingredientes, el niumero de los
mismos, ni sus proporciones, toda vez que la invencion recae en los compuestos
reclamados, los cuales son el elemento esencial de dicha composicién.

Del mismo modo, las expresiones “pesticida adicional” y “un herbicida o un protector para
herbicida” deben entenderse en el contexto de las Reivindicaciones como elementos
adicionales al compuesto de la invencion, sobre los cuales no recae en concepto
inventivo, y como tal no deben limitarlo. De nuevo, ese Despacho ha establecido que,
cuando la invencién recae en los compuestos, es posible reclamar la composicién que
los comprende sin que se requiera definir otras caracteristicas técnicas.

Sin perjuicio de lo anterior, llamo la atencion del Despacho al hecho que el técnico medio
conoce los posibles auxiliares de formulacion generalmente empleados en el campo
técnico para la preparacién de formulaciones pesticidas; mas aun, la presente descripcién
proporciona el detalle de adyuvantes aceptables agricolamente, los cuales hacen parte
del conocimiento general (Ver, descripcion, pagina 34, linea 10 en adelante). De igual
manera, la presente Descripcidn informa los posibles herbicidas adicionales que pueden
incorporarse en la formulacion de la invencion, los cuales son de conocimiento general
en el campo técnico. Sobre esta base, el técnico medio estard en la capacidad de
preparar las composiciones de la invencion seleccionando auxiliares de formulacion y
herbicidas adicionales sin la necesidad de realizar un esfuerzo inventivo.”.

Esta Oficina informa que como lo menciona el solicitante estas expresiones se
encuentran definidas en la descripcién, pero comprenden un nimero muy extenso de
alternativas, que para el experto en la materia no se limitarian a las opciones
mencionadas en la descripcion. Si bien son términos reconocidos para el experto en la
materia, en la descripcidn solo se ensaya el efecto de los compuestos de formula (1)
individualmente, mas no de alguna composicion que comprenda algun aditivo adicional.
Si bien el experto puede preparar composiciones de la solicitud seleccionando auxiliares
de formulaciones agricolas y herbicidas adicionales, no es claro y no es conciso solapar
su actividad herbicida a otras formulaciones, ya que la adicion de un adyuvante o
pesticida adicional podria modificar las propiedades de los compuestos, por lo tanto, y a
diferencia de la opinién del solicitante se mantiene la objecion de falta de concision.
Ademas, se recuerda que las reivindicaciones deben ser claras y concisas por si mismas
sin la necesidad de remitirse a la descripcion.

El solicitante menciona que “4. a. Ese Despacho considera que las Reivindicaciones las
Reivindicaciones 1 a 15 no son concisas porque las definiciones de R1 a R13, X, Y, Wy
D comprenden un niumero muy extenso de alternativas, que no le permiten establecer
claramente el alcance de la proteccion.
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b. En respuesta a esta observacion, y con el fin de facilitar el tramite, informo al Despacho
que las Reivindicaciones modificadas que presento con este memorial incluyen
limitaciones drasticas del alcance de proteccion, mediante las cuales se presenta una
definicion clara, concisa y debidamente sustentada en la Descripcidn. En especifico, las
modificaciones incluyen la incorporacion en la Reivindicacion 1 de las anteriores
Reivindicaciones 2, 3, 4, 7, 8 y 12 restringiendo asi las definiciones de G, X, Y, R1, R2y
R9, respectivamente. En vista de esta modificacion, las Reivindicaciones 2, 3, 4, 7,8 y
12 anteriores se retiran del Pliego Reivindicatorio.

Asimismo, la Reivindicacion 1 se limita ain mas mediante la incorporacion de las
anteriores Reivindicaciones 13 y 14, restringiendo de esta manera la definicion del
componente W.

Por ultimo, como resultado de las modificaciones realizadas, la Reivindicacion 15 ya no
es relevante con respecto del nuevo alcance de la Reivindicacion 1, y se retira del Pliego
Reivindicatorio.

Teniendo en cuenta la tan significativa limitacion en el alcance de la proteccion representa
una generalizacidon razonable en torno a lo que se ha ejemplificado y elimina muchas de
las definiciones mas amplias que el Examinador sefial6 como carentes de sustento
descriptivo. Ese Despacho debe notar que el efecto técnico se ha demostrado para una
variedad de compuestos abarcados por la Reivindicacion 1 tal y como se modificada, y
por lo tanto los compuestos ahora definidos revisten una generalizacion razonable tal y
como lo requiere su despacho.”.

En lo referente a los argumentos del solicitante con relacion a la concision, esta Oficina
informa que si bien tras la modificacion del capitulo reivindicatorio (Radicado
NC2022/0000255 el 24 de abril de 2024), la solicitud ha sido restringida en la definicién
de los radicales R! y R3, las definiciones de los radicales como R?, R8, R?, R10a R16y D,
comprenden un numero extenso de alternativas las cuales no todas fueron evaluadas. La
definicion del radical D comprende “un sistema anular heterociclico saturado,
parcialmente saturado o insaturado biciclico de 8-10 miembros sustituido o no sustituido
gue contiene 1, 2, 3 0 4 heteroatomos seleccionados independientemente entre oxigeno,
nitrégeno y azufre, y en donde, cuando D esta sustituido, esté sustituido en al menos un
atomo de carbono del anillo con R®”, al igual que incluye la definicion de R® con 54
definiciones, los cuales ademés no todos se encuentran sustentados. De esta manera,
no es preciso solapar la actividad de los sustituyentes D con los demas radicales
reivindicados y una persona versada en la materia no podria llevar a la practica la
invencién, asumiendo una cantidad excesiva e injustificada de ensayos de pruebay error,
al estar seleccionando entre 1 a 4 heteroatomos, sus posiciones entre el sistema anular,
la posibilidades entre al menos una sustitucion y 54 posibilidades de sustituyentes, por lo
cual las reivindicaciones no son concisas.

Argumentos referentes al examen de nivel inventivo

En lo referente a los argumentos del solicitante con relacion al nivel inventivo menciona
gue: “5. a. Ese Despacho considera que la Reivindicacion 1 no cumple el requisito de
nivel inventivo frente a los documentos D1 (W02016008816) y D2 (W02009086041), por
cuanto considera que la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a
incluir sustituyentes como -CH2-CH2- y un sistema anular de naftaleno en derivados en
compuestos herbicidas derivados de fenilpiridazinona del D2 en los compuestos
herbicidas de D1, para asi llegar al objeto de la Reivindicacion 1.

b. Respetuosamente manifiesto mi desacuerdo con la observacién del Despacho y me
permito exponer las siguientes aclaraciones que demuestran que los compuestos
reclamados en la Reivindicacion 1 no son obvios ni se derivan de manera evidente a partir
de los documentos citados por ese Despacho.
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En primer lugar es preciso hacer énfasis en que los compuestos herbicidas alternativos
de la presente invencion revelan diferencias estructurales significativas con respecto a
los de la técnica anterior. Especificamente, D1 presenta un conector de oxigeno, mientras
gue el conector W de la presente invencién describe un resto alquilo, alquenilo o alquinilo.
D1 ensefia que el conector de oxigeno es una caracteristica técnica esencial y no hay
ninguna indicacién o sugerencia dentro de D1 que hubiera, no que podria, motivado al
experto a sustituir dicho conector por un conector alquilo, alquenilo o alquinilo, como se
define W en la presente invencion. Al ser el conector oxigeno esencial en D1, el experto
no buscaria reemplazar dicho elemento esencial por ningun otro conector; pensar que
dicho reemplazo es posible va en contra de las ensefianzas de D1.”.

Esta Oficina informa al solicitante que el documento D2 se emple6 en el examen de
patentabilidad del Oficio N° 1136 de 24 de enero de 2024, tras la modificacion del capitulo
reivindicatorio (Radicado NC2022/0000255 el 24 de abril de 2024), se emplea el
documento D3 como documento complementario en la evaluacion de nivel inventivo
debido a la restriccion en los sustituyentes de la solicitud. Asimismo, al contrario de lo
gue informa el solicitante, la persona versada en la materia buscaria remplazar el
conector de oxigeno divulgado en los compuestos de D1, en la busqueda de compuestos
con actividad herbicida alternativos. Si bien en D1, se puede considerar este conector
como una caracteristica técnica esencial debido a la forma en la cual se encuentra
reivindicado, el remplazo de un conector de tipo “-O-“, por un conector de “-CH,-"es un
caso de bioisoterismo clasico al ser grupos bivalentes, el enfoque bioisostérico es que el
cambio inducido por la sustitucidon del sustituyente se traduzca en una mejora de las
actividades biol6gicas?, en el presente caso los resultados de ensayos posemergecia de
D1, muestran que los compuesto de D1 poseen controles entre 80 — 100% en especies
como Solanum nigrum, Amaranthus retoflexus, Setaria faberi, Echinochloa crus-galli,
Ipomoea hederacea, Lolium perenne (Tabla 2), cuyos resultados comparados en la
presente solicitud (Tabla 6 y 7. Pag. 149 - 150), no presentan diferencia.

El solicitante menciona que “Una diferencia adicional entre la presente invencion y el
documento D1 es que el grupo D de D1 esté dirigido a fenilos sustituidos, lo que contrasta
con los anillos biciclicos de la presente invencién. Estas diferencias seran sin lugar a
dudas debidamente identificadas por el técnico medio, y al ser las caracteristicas
mencionadas esenciales para el objeto de D1, cambiar dichas caracteristicas no sera de
ningn modo obvio o evidente”.

Esta Oficina informa, que si bien los compuestos divulgados en D1 el grupo D estan
dirigido a fenilos sustituidos, la memoria descriptiva de D1 menciona documentos (Pag.
1 Lin. 10 - 13) donde el anillo de piridazinona es conocido por su actividad herbicida.
Entre estos el documento D3 que se refiere a compuestos de formula general () y
composiciones herbicidas de estos para el control de malezas en cultivos de plantas Utiles
(Resumen). Los compuestos de formula (I) comprenden un sustituyente de indol, el cual
es un sistema anular biciclico insaturado unido al anillo de piridazinona, cuyos
compuestos presentan actividad herbicida frente a especies como Solanum nigrum,
Amaranthus retoflexus, Setaria faberi, Alopecurus myosuroides, Echinochloa crus-galli,
Ipomoea hederacea (Ejemplos Bioldgicos Pag. 48 a 50). Por lo cual, al contrario de lo que
menciona el solicitante, es evidente que modificar los compuestos derivados de
piridazinona para obtener compuestos alternativos que mantendran la misma actividad
ya conocida.

3Koyanagi, Tohru, and Takahiro Haga. "Bioisosterism in agrochemicals." (1995): 15-24. Recuperado de
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/bk-1995-0584.ch002
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El solicitante continua y menciona “Ahora, la conclusion del Examinador con respecto a
gue el técnico medio, en vista de D2, estaria motivado a incluir un sistema de anillo de
naftaleno sustituyendo a los compuestos de D1 es incorrecta. Ese Despacho debe notar
gue no hay ninguna ensefianza en D2 de un conector -CH2-CH2- en combinacién con un
sistema de anillo de naftaleno. Ademas, no hay nada en la técnica anterior que sugiera
al técnico medio esperar que después de tales modificaciones se conservara la actividad
herbicida, tal y como lo encuentra mi representada en la presente invencion; cualquier
conclusién contraria es especulativa, y se basa en lo que “podria” ensefiar el arte previo
y no en lo que efectivamente ensefa.”.

Esta Oficina informa al solicitante que el documento D2 se emple6 en el examen de
patentabilidad del Oficio N° 1136 de 24 de enero de 2024, tras la modificacién del capitulo
reivindicatorio (Radicado NC2022/0000255 el 24 de abril de 2024), se emplea el
documento D3 como documento complementario en la evaluacion de nivel inventivo
debido a la restriccion en los sustituyentes de la solicitud. El documento D3 que se refiere
a compuestos de formula general (I) los cuales comprenden un sistema anular biciclico
insaturado unido al anillo de piridazinona, cuyos compuestos presentan actividad
herbicida frente a especies como Solanum nigrum, Amaranthus retoflexus, Setaria faberi,
Alopecurus myosuroides, Echinochloa crus-galli, Ipomoea hederacea (Ejemplos
Biologicos Pag. 48 a 50). De igual forma los compuestos de D1 presentan actividad frente
a especies de D1 como Solanum nigrum, Amaranthus retoflexus, Setaria faberi,
Echinochloa crus-galli, Ipomoea hederacea, Lolium perenne (Tabla 2), por lo que bien,
no es especulativo que dicha actividad se mantuviera al conbinar la ensefianzas de
ambos documentos.

El solicitante concluye que “Ahora, ese Despacho notara que, incluso si el experto hubiera
estado motivado a modificar el conector de D1 (que no es posible en vista de su caracter
esencial), tendria que redisefar toda la ruta sintética para sintetizar dichos compuestos,
ya que el arte previo no comparte intermediarios comunes con los de la presente
invencién. Por lo tanto, dicho redisefio requerido implica un esfuerzo inventivo, que hace
gue los compuestos de formula (1) de la presente invencidn no sean obvios ni se deriven
de manera evidente a partir del arte previo citado.

A partir de las anteriores aclaraciones se concluye que el presente Pliego Reivindicatorio
es inventivo en vista de D1 y D2. Asimismo, dado que la Reivindicacion 1 es novedosa e
inventiva, las reivindicaciones dependientes son también novedosas e inventivas.”.

Esta Oficina informa que si bien las rutas de sintesis empleados en los documentos D1y
D3 para los compuesto de formula (1) respectivamente, pueden diferir en su métodos de
obtencién respecto al reportado en la presente solicitud, el disefio de una ruta sintética
para obtener dichos compuestos no necesariamente es un indicio de que la solicitud
cumpla con el requisito de nivel inventivo. En los documentos D1 y D3 se mencionan
rutas de sintesis (D1 Pag. 7 Lin. 7 a Pag. 16 Lin. 5 - D3 P4g. 16 a Pag. 25), las cuales
corresponden a sintesis en multiples etapas donde los compuestos de partida
corresponden a compuestos disponibles comercialmente (D1 Pag. 16 Lin. 3), y cuyos
intermediarios pueden ser preparados de acuerdo etapas reportados en el estado de la
técnica (D1 Pag. 15 Lin. 20). De igual forma, D3 se hace referencia que los métodos de
sintesis son conocidos en el estado de la técnica (D3 pag. 16 Lin. 5, pag. 7 Lin. 5). Asi
entonces, si bien la ruta de sintesis tendria que ser redisefiada en la obtencién de los
compuestos de la presente solicitud, estas modificaciones hacen parte del que hacer de
la persona versada en la materia. También es importante mencionar que la presente
solicitud no reivindica ningun procedimiento de sintesis, y el estudio se realiza mediante
la comparacién de la estructura de los compuesto de Formula (1).
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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, 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,
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.

Sandra Isabel Calderon Rodriguez
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES
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INFORME DE BUSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2022/0000255 1° 2° X 3° Revoca
Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional: (DD/MM/ANO)
PCT/EP2020/070243 17/07/2020
Fecha de determinacion e§tado de la técnica Prioridad Presentacion
(DD/MM/ANOQ)
18/07/2019 X
Solicitante
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Reivindicaciones que no son objeto de busqueda por:
Art. 14 ) Art. 15 ) Art. 20 i Art. 25. (Falta de unidad de i
invencion)
CRITERIOS DE BUSQUEDA
Reivindicaciones objeto de blsqueda 1-11

Palabras clave utilizadas

O N

Pyridazinone, herbicide, indole, quinolyl, benzoxazolyl, naphthyl,
bicyclic compounds, phenyl pyridazinone derivatives, Solanum
nigrum, Amaranthus retoflexus, Setaria faberi,
myosuroides, Echinochloa crus-galli, Ipomoea hederacea

Alopecurus

N

Clasificaciones utilizadas para la busqueda

CIP:

CO07D 403/10, C0O7D 405/10, CO7D 417/10, AO1N 43/58,
C07D 237/16, CO7D 409/10, CO7D 413/10

CPC:

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES

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

Il;]lgc;rc:[]lzzg ? A dg astglii:;’gl;d e PE%%E: c?gn Reivindicaci.ones . o Categoria del
Baci:“s)sde N° de patente / /Presentacion /S;:gg;r&(;gs Citas relevantes del estado de la técnica dc;ﬁg:jn&g)to
consultadas Autor LNP(Y) | (DD/MM/AAAA)
NC2020/0008435| 09/07/2020 - - A
NC2021/0010908| 19/08/2021 - - A
SIP! NC2018/0009292| 04/09/2018 - - A
NC2022/0000257| 14/01/2022 A P
W02011045271 | 21/04/2011 - -
W02016008816 | 21/01/2016 1-11 Reivindicaciones 1 - 16 Y
ISA W02011035878 | 31/03/2011 - -
W02019137851 | 18/07/2019 - - X,P
W02020114869 | 11/06/2020 - - X,P
JP2021509919 | 08/04/2021 - - A P
PO JP2022502455 | 11/01/2022 - - A, P
Patbase US2004242456 | 02/12/2004 - - A
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Superintendencia de
Industria y Comercio

Oficio N° 16857 de 18 de septiembre de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0000255

W0O2009086041 | 09/07/2009 - -
WO02010116122 | 14/10/2010 - -

W02018197315 | 01/11/2018 - -
US20150105252 | 16/04/2015 - -
W02010104216 | 16/09/2010 - -

JP2013227241 | 07/11/2013 - -

Ww018118384 28/06/2018 - -

W016182780 17/11/2016 - -

US2003157061 | 05/12/2002 - -

Reivindicacion 1, Ejemplos
Bioldgicos pag. 48 a 50

WO02015052095 | 16/04/2015 - -
W09952878 21/10/1999 - -

WO02013160126 | 31/10/2013 1-11

STNext

I <[PPI |>|>|> > >>

WO02007119434 | 25/10/2007 - -

(}) 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
considerado como particularmente relevante.

“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 invencién, o para demostrar que el
razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invencién son
incorrectos.

“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 reivindicacién de prioridad o para determinar la
fecha de publicacién de otra cita, siempre van acompafiados de una

NN B “X" Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no
explicacion, por la cual se citan.

puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por

weyn . " " referencia al documento aisladamente considerado.
O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de

documentos siempre estar4 acompafiado por otra letra que indique la

pertinencia del documento, por ejemplo, O.X, O,Y o bien O A. 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,

“P” Documento publicado antes de la fecha de presentacion R ; ’
cuya combinacion resulta evidente para un experto en la materia.

internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad
reivindicada.

Fecha del reporte de busqueda: (12/09/2024)
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