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Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Articulo 45 de
la Decision 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcién: Folios 28 a 170 22/Febrero/2009
Reivindicaciones: Folios 171 a 195 22/Febrero/2009
_ Folios 228 a 245 9/Junio/2009
Dibujos: Folios 196 a 202 22/Febrero/2008
Prioridad: US 60/955,448 13/Agosto/2007

2. Analisis de fa Prioridad

Se acepta la reivindicacion de Prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro
del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la
prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invencion

Titulo de la solicitud: “Compuestos de oxazol, oxadiazol y tiadiazol Utiles para el
control de nematodos” (modificado en el folio 221).

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de obtener compuestos para
el control de nematodos que sean eficaces y ambientalmente seguros.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto
de férmula I.
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B—N Férmula |

El objeto de |la presente Solicitud se relaciona con la Clasificacién Internacional de
Patentes (CIP): AD1N43/64.

4. De la Solicitud de Patente
Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El alcance del capitulo reivindicatorio, particularmente en las reivindicaciones de
compuesto 1-22, debe establecerse de acuerdo al soporte proporcionado en los
gjemplos 1-10. Se sugiere adicionalmente clasificar ios compuestos de los ejemplos
segun la formula general (I-VIl) a la cual corresponden.

Las reivindicaciones 23 y 24 corresponden al mismo objeto técnico por lo cual se
requiere eiiminar una de ellas.

Las reivindicaciones 23 - 27 carecen de claridad y concisién porque en ellas se
define la composicidon por términos generales como “surfactantes”, “fungicida”,
“herbicida”, “pesticida” que originan un nimero indefinido de combinaciones para las
cuales no existe soporte en la descripcidn. Por lo tanto se sugiere al solicitante definir
de manera mas precisa los componentes de la composicién por nombre o estructura
e incluir tambien las proporciones de cada uno de ellos ya que estas constituyen
caracteristicas esenciales de la composicion reclamada.

Descripcion (Art 28 D 486)

La invencién no ha sido divulgada de manera suficiente para dar validez al amplio
alcance de las formulas |-VIl asl como tampoco para avalar el uso de términos
generales como “surfactantes”, “fungicida®, “herbicida”, “pesticida” en el pliego
reivindicatorio. Se requiere al Solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

5. Unidad de invencion (Art 25 D 486)

La Solicitud no cumple con el Requisito de Unidad de Invencién porque se refiere a 7
Grupos Inventivos definidos por las siguientes caracteristicas esenciales:

Grupo Caracteristicas esenciales
inventivo Un compuesto de
~T
10
Formula | \-—N/
2,
A \/c
2
Formula Il o B//
O,
A C
30
\( 7/
Formula I —
Y : C
40 \( ?/
Formula 1V H—
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Formuia V [ —
A-.____ " L]
6° ( \Y
Formula Vi H—5

A, //N -
r )
Formula Vil —N

No existe entre los compuestos reclamados un nucleo estructural comun, por lo tanto
no existe un concepto inventivo comun que relacione todos los aspectos de la
invencion.

Adicionalmente los compuestos de féormula lll y V ya se encuentran divulgados en el
documento US2002013326A1, demostrando asi la ausencia de unidad de invencion
en la actual solicitud.

Se sugiere presentar las Solicitudes Divisionales que considere necesarias, 6 limitar
la solicitud inicial a una sola invencion, eliminando de ella las otras invenciones.

6. Determinacion del Estado de la Técnica
El Estado de la Técnica se determind con base en la Fecha de Presentacion de la

Solicitud de Prioridad: Agosto 13 de 2007 y se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item Documento Titulo Fecha de Publicacién*
4-Haloalkyl-3-heterocyclylpyridines and
4-haloalkyl-6-heterocyclyl-pyrimidines,
D1 | US2002013326A1 processes for their preparation, 31/Enero/2002
compositions comprising them, and
their use as pesticides
(4,4-difluorobut-3-enylthio)-substituted
D2 US5912243 (A) heterocyclic or carbocyclic ring 15/Junio/1999
compounds having pesticidal activity

D1

http:/iworldwide espacenet.com/publicationDetails/description?CC=US&NR=2002013326A1&KC=A1&F
T=D&ND=48&date=20020131408=EPODOC&locale=en_EP divulga un compuesto (Pags. 2-7 y 18-36)

=1l
X | h

b

con actividad nematicida (Parrafos 140 y 198) representado por la férmula tl'?.. en donde
mes cero, X es CH, Y es haloalquilo Cy.e, W puede ser oxlgeno o azufre y R' puede ser un heterociclo,
particularmente se divulgan los compuestos 157 y 158 en la tabla 1 (Pag. 20). Se divulga
adicionalmente una composicion que contiene un compuesto como se describié praviamente,
opcionalmente otros activos herbicidas, acaricidas, fungicidas etc., asi como tensoactivos, disolventes
(Parrafos 200-219).

D2

http://worldwide. espacenet.com/publicationDetails/description?CC=US&NR=5912243A&KC=A&F T=D&
ND=4&date=199906158DB=EPODOC&locale=en EP divulga un compuesto con actividad nematicida

Ry

(Resumen, col. 1, tabla X) de férmula “ ™ endonde R®y R® pueden ser fenilo.
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7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Grupo inventivo No. 5
Novedad (Art 16 D486)

La reivindicacion 13 consiste en un compuesto de formula (V) como se describe en
el folio 237 (Pag. 154 reivindicaciones modificadas)

Comparacion de 1as caracteristicas técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

Caracteristicas esenciales D1
compuesto de formula

+ i
compuiesto de férmula (V) /L/WL %R'
N 7 \.\'

~r |9

ol N O
w=0

A X=CH
Piridilo opcionalmente sustituido m=0
con CF, Y=CF,4
[ R’
tiofenilo 2-tiofenilo
Furanilo 2-furanilo

Las caracteristicas esenciales de la composicion de |a reivindicacion 13 habian sido
divulgadas previamente en D1, el cual ensefia un compuesto (Pags. 2-7 y 18-36) con

X Ty ¥
K /“ ;
actividad nematicida (Parrafos 140 y 198) representado por la férmula .

en donde m es cero, X es CH, Y es haloalquilo C1.5, W puede ser oxigeno o azufre y
R puede ser un heterociclo, particularmente se divulgan los compuestos 157 y 158
en la tabla 1 (Pag. 20). Se divulga adicionalmente una composicién que contiene un
compuesto como se describid previamente, opcionalmente otros activos herbicidas,
acaricidas, fungicidas etc., asi como tensoactivos, disolventes (Parrafos 200-219).

En consecuencia, la reivindicacion 13 carece de novedad, segun lo divulgado en el
documento D1.

Las reivindicaciones 23-27 no aportan ninguna caracteristica novedosa a la invencién
definida en la reivindicacion 13 y por tanto carecen también de novedad.

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicacion 14 consiste en un compuesto de formula Va como se describe en el
folio 238 (Pag. 155 reivindicaciones modificadas)

Comparacién de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

Caracteristicas esenciales D1 D2
compuesto de férmula (V) compuesto de formula | compuesto de férmula X
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3 R, Rr ' W#-N‘\ R.‘

L~ \ —\( . \N)“R' ?—-/ N

% " LN Yt L N \('j Ry

! Fomnula Va {{)')(,‘
W=0 X=CH R® Fenilo
m=0
Y=CF,
R’ R’

Ees O0S 2-tiofenilo Fenilo

2-furanilo

El documento D1 descrito en |a seccién de novedad es considerado el estado de la
técnica cercano a la invencion definida en la reivindicacion 14.

l.a diferencia entre la invencién, definida en la reivindicacion 14, y el compuesto de
D1 radica en que la presente invencién contempla un anillo central de 2-oxa-1,4diazol
sustituido en la posicion 3 con fenilo mientras que en el D1 se divulga la sustitucién
en dicha posicion con piridilo.

Esta diferencia no parece conceder un efecto técnico inesperado ya que la actividad
nematicida de este tipo de compuestos se encuentra anticipada en el D1. Ei
solicitante expresa que los compuestos reclamados en el actual pliego proveen un
control de nematodos efectivo y_ambientalmente seguro en prueba de lo cual
proporciona los ejemplos 1-10. Sin embargo en dichos ejemplos no se suministra una
comparacién de efectos adversos en piantas y animales con respecto a los
compuestos nematicidas del estado de la técnica cercano D1, por lo tanto no es
posible corroborar que los compuestos reclamados en al reivindicacién 14 presenten
un mejora técnica,

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invencién se
puede formular asi: “como modificar el compuesto divuigado D1 para obtener
compuestos con actividad nematicida alternativos”.

Sinembargo, compuestos con actividad nematicida tipo 2-oxa-1,4diazol sustituidos
con fenilo ya se encuentran divulgados en el documento D2 que se refiere a un
compuesto con actividad nematicida (Resumen, col. 1, tabla X) de férmula

Rs
'
. \ﬁ Ri 3 5 .

en donde R” y R” pueden ser fenilo.

En consecuencia, una persona normalmente versada en la materia, que se fijara el
objetivo de obtener nematicidas tipo 2-oxa-1,4diazol alternativos habria inferido sin
mucho esfuerzo de su parte la posibilidad de modificar los nematicidas divulgados en
D1 de acuerdo a las ensefianzas de D2 para llegar as! al objeto de la reivindicacion
14 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

La reivindicacion 15 consiste en un compuesto de férmula Vb como se describe en
los folios 238-239 (P4g. 155-156 reivindicaciones modificadas). Siguiendo un analisis
analogo al realizado en la reivindicacién 14, el objeto de la reivindicacion 15 carece
de nivel inventive frente a D1y D2.
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Conclusién:
La reivindicacidn 13 no cumple el requisito de novedad (Art. 16), y las
reivindicaciones 14 y 15 no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

QOtros grupos inventivos

Los documentos D1 y D2 afectan también la patentabilidad de los demas grupos
inventivos de la actual solicitud.

Asi por ejemplo en el documento D1 el compuesto No 960 de |a tabla 3 afecta la
novedad de!l grupo inventivo 3 particularmente de la reivindicacion 7 {compuesto de
formuta Il).

En cuanto a los demas grupos inventivos y sus reivindicaciones se considera que los
compuestos reclamados son alternativas evidentes a partir de la combinacién de
ensefianzas de D1y D2 para una persona versada en la materia. Por lo tanto si el
solicitante desea demostrar una mejora técnica en eficacia nematicida o disminucion
de efectos adversos en plantas y/o animales debe proporcionar una comparacion
contra los compuestos del estado de la técnica cercano D1 o D2.

8. Conclusion

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

ltem Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
13,23-27 Novedad :

D1 | US2002013326Af (14 - 15) (Nivel Inventivo) |
D2 | US5912243 (A) 14 - 15 Nivel Inventivo }

9. Respuesta a los argumentos del solicitante

En cumplimiento de! articulo 45 de la Decisidn 486 de la Comisidn de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) dias
contados a partir de la fecha de notificacién de la presente comunicacion. En caso de
no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran
los impedimentos para la concesién, se denegara la patente.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, iiteral ), del
capitufo quinto del titulo primero de la Circular Unica No. 10 de 2001.

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha

11 SET 2919

Elaboré Laura Carolina Pardo O KJJIL
Reviso Jacqueline Alfonso
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