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

1. Documentos estudiados

Descripcién: Folios 38 a 80 24/Febrero/2010
Reivindicaciones: Folios 81a 95 24/Febrero/2010
Prioridad: EP 07356104.5 31/Julio/2007

2. Andlisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacién 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 invencidén

Titulo de fa solicitud: “Derivados de N-cicloalquil-bencil-tiocarboxamida o N-cicloalquil-
bencil-amida N -sustituida fungicidas”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de obtener nuevos
compuestos plaguicidas que sean mas activos, para lograr una eficacia al menos
equivalente en dosis de aplicaciéon reducidas.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto
de la formula (1)
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T4 Férmula (i)

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificacién Internacional de
Patentes (CIP): AOT1N43/08, A01TN43/36, A01N43/56, AO1TN43/707, C07D207/34,
C07D231/12, C07D231/16, C07D249/04, CO7D307/68.

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 y 21 D 486)

La reivindicacion 11 se refiere a un método para controlar los hongos fitopatégenos
de los cultivos agricolas, caracterizado porque se aplica una cantidad eficaz en el
sector agronomico y sustancialmente no fitotéxica de un compuesto segin las
reivindicaciones 1 a 9. Es evidente que llamada etapa de “se aplica” corresponde a
la manera de usar el compuesto y por lo tanto constituye un uso del mismo y no es
patentable de acuerdo al Articulo 14 de la Decision 4886.

Se aclara al solicitante que un método que comprende una Unica etapa de “aplicar’
corresponde a un uso. Sirvase retirar la reivindicacion mencionada.

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

El capitulo reivindicatorio carece de claridad y concision porque la férmula (1) no
presenta ningun nucleo estructural comun a todo el aicance reclamado, ademas
dicho alcance es demasiado amplio en comparacion con el soporte proporcionado
en el capitulo descriptivo, en el cual se ha demostrado actividad fungicida para
algunos de los compuestos divulgados en la tabla de ejemplos (Pag. 35-41). Por lo
tanto se sugiere restringir el alcance del pliego reivindicatorio particularmente las
reivindicaciones 1- 9 de acuerdo a las modalidades soportadas en dichas tablas que
se resumen a continuacion: :

Sustituyente | Modalidad soportada

A Pirazol sustituido con halégeno, Me, Et, propilo, di o triflucrometilo.
Pirrot sustituido con trifluorometilo

Triazol sustituido con triflucrometilo

Furano sustituido con m etilo y tert-butilo.

T S

pAl ciclopropilo

z: H

2’ ' H, Me, Propilo.

(X)s Halégeno

n=0-3 Alquilo Me, Et, iPr, iBu, iPn,

Fenilo sustituido con haiégeno
Fenoxi sustituido con halogeno.
Halozlguilo CF,
Haloalcoxi OCF;
Metilendioxi
-SiMea, -CHgSiM@:,
(OBn) se requiere al solicitante especificar a que radical se refiere

De manera similar en la reivindicacion 10 que se refiere a una composicion fungicida
que comprende el compuesto de férmula (1), se sugiere no emplear términos
generales como “soporte”, “vehiculo” o “carga aceptable desde el punto de vista
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agricola” para definir la composicion del agente puesto que este término origina un
numero indefinido de posibles combinaciones que no encuentran el debido soporte
en la descripcion. Se sugiere eliminar dichos término y adicionalmente incluir en esta
reivindicacion fa proporcién de activo de formula (I) en la composicién reclamada
puesto que esto constituye una caracteristica esencial.

El capitulo reivindicatorio no es conciso porgue contiene un excesivo nimero de
reivindicaciones, lo cual hace dificil definir cual es el objeto que se busca proteger, se
sugiere restringir el alcance de acuerdo al soporte proporcionado y asi definir de
manera mas concreta la invenciéon en un menor numero de reivindicaciones.

Descripcién (Art 28 D 486)

La invencién no ha sido divulgada de manera suficiente para dar validez al uso de
términos generales como “soporte”, “vehiculo” o “carga aceptable desde el punto de
vista agricola” ni al amplio alcance establecido para la formula (1) en el pliego
reivindicatorio. Adicionalmente se le recuerda al solicitante cuando se mencionan
Marcas registradas en el capitulo descriptivo p. ej. “Tween” debe especificarse la
composicién del producto al cual se hace referencia. Se requiere al Solicitante hacer
las aclaraciones necesarias.

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

Solicitud de Prioridad: Julio 31 de 2007 y se encontraron los siguientes documentos
que anticipan el objeto de esta solicitud:;

Item Documento Titulo Fecha de Publicacién®
D1 | WO02006120224A1 F“’gf&i:’nﬁég‘mmzttrvye’;”e 16/Noviembre/2006
D2 US4054585 F:@”r;f’éffgg‘g‘fapr?;g‘;g:g‘gg:s 18/Octubre/1977
D3 US5389669 ot ;’;‘g%i';’ﬁ;ig]‘ggen N 14/Febrero/1995

D1
hitp:/fworldwide.espacenet. com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&I=0&ND=4&ad]acent=true&loc
ale=en EP&FT=D&date=20061116&CC=WO&NR=ZQOG120224A1&KC=A1 divulga (Pags. 2-10) un

Z.’ 7v
compuesto con actlwdad funglmda representado por ta formula ¢ enelcuallas

definiciones de A, Z', Z% Z* coinciden con las definiciones analogas A, Z° 7% 2" en la presente
invencién,

D2 hitp //www.google.com/patents/US4054585 dlvulga (Col. 1} una furan-3-carboxamida con actividad
. SRR,

fungicida e insecticida representado por la formula - :0 "X en donde R1 puede ser feniio,

bencilo.

D3 www.google.com/patents/US5389669 divuiga (Col. 1y 2) pirrol tiocarboxamidas con actividad

X
) S
¥ i

biocida de msectos y artropodos representado por la formula  * * en donde W es CNKiRq yR'
es Alquilo y R? es fenilo opcionaimente sustituido con halégeno, nitro, ciano, alquilo C4-C4 haloalguilo
C4-C4 alcoxi C4-C4 haloalcoxi C-Cy.
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7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)
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La reivindicacion 1 consiste en un compuesto de formula (1) como se describe en los
folios 81-84(Pags. 45-48)

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

Caracteristicas D1 D2 D3
esenciales
Un compuesto de Un compuesto de | Un compueste de
formula formula férmula
Un com\p{ouesto de formula v CONRR,
; z 7 :
AL N om{ B )(i, A 2N o Py
5 \N £, 2
e AT
i R’ es feniio o
TesS bencilo
A X
LN & Furilo, Y w
/A §
}f"[\o e~ F"‘ /o)\n ?
HX Z R
i . R A
; N‘H"“ \}___\:, S
i ! “n/‘!\; ~ u
' A ‘ Rl‘\ I W es CNRIR?,;
f N_/ B
Py s N 3}
{ H"”"(\E/L“‘ﬂ" i
l ] )
I “ﬂ\\ R’ 2
1 /«t;ir w»{
“2"4 R J‘/\O)h’"
_/
- jnd
Ha/&(}}\n‘q Rﬁ‘m\ \
1 z R es Alguilo R Alguilo
z Cicloalquilo C3-Cy
opcionalmente sustituido
22 R?
' H, Halégeno, Ciano Hidrégeno Enlace directo a
Alquilo C4-Cs fenilo
28,2 Alquenilo C;-Cs
| Alcoxi C4-Cs
g Pueden formar un Opcionalmente
i carbociclo ¢ heterociclo. sustituido con
Halégeno No se menciona Halégeno
Nitro Nitro
Ciano Ciano
X Hidroxilo Alguilo C4-C,
i Alquilo C4-Csg Haloalquilo C4-C4
[ Haloalquilo C4-Cs Alcoxi C4-Cy4

Haloalcoxi C4-C4

El documento D1 es considerado el estado de la técnica cercano a la invencion
definida en la reivindicacion 1 porque divulga (Pags. 2-10) un compuesto con
Y

actividad fungicida representado por la formula
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definicicnes de A, Z', 2%, Z° coinciden con las definiciones analogas A, 2%, %, Z' en la
presente invencion. Se divulga adicionalmente (Pags. 14 -16) una composicion
fungicida que contiene una cantidad efectiva del compuesto descrito y un soporte o
portador aceptable, como disolventes, tensioactivos y pueden inciuir ademas otros
activos agroquimicos.

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacién 1, y el compuesto de D1
radica en que el compuesto reclamado en la presente invencién se encuentra
sustituido en el Nitrégeno por un grupo bencilo mientras que en el D1el sustituyente
es piridinilmetilo, ademas en la presente invencion T es azufre.

El solicitante ha proporcionado evidencia de actividad fungicida para algunos de los
compuestos reclamados particularmente los divulgados en la Tabla 1, pags. 35-41,
sin embargo la actividad fungicida no constituye un efecto técnico inesperado
puesto que la actividad fungicida de los derivados de heteroarilcarboxamida estaba
ya anticipada en el estado de la técnica D1y no se ha proporcionado evidencia que
demuestre un mejor desempefio fungicida en los compuestos reclamados respecto a
los divuigados en D1.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invencién se
puede formular asi: “cémo modificar el fungicida conocido en D1 para obtener
fungicidas tipo tiocarboxamida alternativos”.

Sin embargo, compuestos tipo (tio)carboxamidas sustituidas con compuestos
benceno que presentan actividad fungicida son conocidas en el estado de la técnica
D2y D3.

El documento D2 da a conocer (Col. 1) una furan-3-carboxamida con actividad
Y OONRR,

fungicida e insecticida representado por la formula 27 o 7 x en donde R1
puede ser fenilo, bencilo.

El documento D3 da a conocer (Col. 1y 2) pirrol tiocarboxamidas con actividad
P4

wa
7w
Fog

biocida de insectos y artrépodos representado por la formula * * en donde
s

i
W es ¥Rz y R' es Alquilo y R? es fenilo opcionalmente sustituido con halégeno,
nitro, ciano, alquilo C4-C4, haloalquilo C4-C, alcoxi C4-C4 haloalcoxi C1-Cy.

En consecuencia, una persona normalmente versada en la materia, habria inferido
sin mucho esfuerzo de su parte, la posibilidad de modificar los fungicidas divulgados
en D1 de acuerdo a las ensefianzas de D2 o D3 para llegar asi al objeto de Ia
reivindicacion 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Las reivindicaciones 2- 10 no aportan ninguna caracteristica inventiva por o cual se
considera que también carece de nivel inventivo.

Conclusion:

Las reivindicaciones 1-10 cumplen el réquisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen
con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).
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8. Conclusién

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

{ ltem E Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
'L__ D1 W02006120224A1 ‘ 1-10 Nivel inventivo
; D2 ' US4054585 1~-10 Nivel Inventivo
! D3 U55389669 1-10 Nive!l Inventivo

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisidon 486 de la Comision de ia Comunidad
Anding, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) dias
contados a partir de la fecha de notificaciéon de la presente comunicacién. En caso de
no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran
los impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispyesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No. 10 de 2001,

—

TN

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

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

28229 201

Elaboré Laura Carolina Pardo D[AQ
Revisé Jacqueline Alfonso.
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