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1. Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, en mi condicién de apoderada de la sociedad solicitante de la
patente de la referencia, me refiero al Oficio No. 14401 notificado por fijacion en lista del 11 de
diciembre 2009.

2. Mediante el Oficio No. 14401 se puso en conocimiento del solicitante el informe del examen
de fondo que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud
de patente. Con memorial radicado el 2 de marzo de 2010 solicité plazo de treinta dias para
atender el oficio No. 14401. Al respecto, atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

3. NIVEL INVENTIVO

~ Ese Despacho afirma que los documentos D1 (WO97/08148), D2 (WO001/42223) y D3
(JP2001302605) afectan el nivel inventivo de la presente invencién, con lo cual estamos en
desacuerdo por las siguientes razones:

El documento D1 ensefia carboxamidas de bifenil en donde su parte acida es una piridina,
tiazol o pirazol substituidos. Los substituyentes del tiazol pueden ser. metil en la posiciéon 2 y
difluorometil en la posicioén 4. La parte bifenil se debe substituir por un substituyente de fluoro
en las posiciones 3, 4, 5 6 .6 La posicion 2'-6" puede estar sin substituir o mono substituida por
un halégeno, alquilo, alcoxi, alquiltio 6 trifluorometilo.
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Por otro lado, el documento D2 presenta carboxamidas de bifenil, en donde la parte acida esta
substituida por pirazol. La parte bifenil se debe substituir en la posicion 4’ por fluoruro, cloruro o
bromuro.

Por tltimo, el documento D3 ensefia carboxamidas de bifenil, en donde la parte acida esta
substituida por pirazol. La parte bifenil se debe substituir en la posicion 6 por alquilo o
haloalquilo. La posicion 3-5 esta opcionalmente substituida por 1-3 atomos fluoruro. La posicion
2'-6’ esta opcionalmente substituida por 1-5 substituyentes, escogidos de forma independiente
entre halégeno o alquilo.

Con el fin de mostrar de forma clara las ventajas que presenta la invencion de mi representada
y de conformidad con lo establecido en el articulo 34 de la Decisién 486, se ha modificado el
capitulo reivindicatorio, en el cual se ha eliminado la anterior reivindicacion 13.

Su Despacho menciona que los compuestos que se presentan en D2 y D3 se diferencian de la
presente solicitud porque presentan diferentes partes acidas. Dicha afirmacién es correcta, sin
embargo, existe otra diferencia importante entre dichos compuestos pues la substitucion de la
parte bifenil también es diferente entre estos documentos y la solicitud en referencia. De
acuerdo con lo anterior, los compuestos que se mencionan en D2 y D3 se diferencian de los
reivindicados en la presente invencién en diferentes aspectos. Por lo tanto, no se puede
considerar la obviedad de la eficacia fungicida de los compuestos que presenta mi
representada con respecto a los que se describen D2 y D3 debido a sus diferencias
estructurales.

Ademas, su Despacho menciona que los compuestos que se mencionan en D1 son muy
similares a los de la presente invencion. Sin embargo, se puede observar que la substitucién en
las partes bifenilo son diferentes, en D1 la parte bifenilo se debe substituir por un substituyente
fluoruro en la posicion 3, 4, 5 6 6. La posicion 2°-6' puede estar sin substituir 0 mono substituida.
En la presente solicitud la posicion 3-6 esta sin substituir y la posicion 2’-6’ se debe substituir
por mas de 5 substituyentes. Por lo tanto, el patron de substitucion de las partes bifenilo son
muy diferentes entre si. Ademas, se sabe del estado del arte anterior que un pequefio cambio
en el patrén de substitucién puede llevar a grandes cambios en la eficiencia de los compuestos.
Por lo tanto, no se puede considerar obvia la invenciéon de mi representada porque no se
encuentra una ensefianza o sugerencia en los documentos citados sobre las modificaciones
necesarias para alcanzar la misma eficiencia fungicida que presenta la solicitud en referencia.
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En conclusién, con los documentos citados por su Despacho no se podria decir que la solucién
que plantea mi representada es obvia en vista del arte previo pues el mismo no revela o sugiere
las caracteristicas técnicas que se reivindican en la solicitud de mi representada.

Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la
presente solicitud de patente, respetuosamente solicito se continde con su tramitacion.

4. Anexos:
4.1 Nuevo capitulo reivindicatorio compuesto por trece (13) reivindicaciones.
4.2 Formulario de modificaciones.

4.3 Comprobante de pago por tres (3) reivindicaciones adicionales después de la décima
reivindicacion por $78 000.
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Sefiora Directora,

Loz Clemnaacn efe 5
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
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. Comprobante de pago No. 10-27.474 Fecha: = 12de abril de 2010

7 ;Cgmprpban:te de pago No. 10-24475 Feclj@:, .- 12 de abril de 2010
Anexos

Comprobante de pago de la tasa por $114.000, por concepto de modificaciones.

|Z| Comprobante de pago por 3 reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicacéién

personas juridicas.
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REIVINDICACIONES

1.- Difldormetiltiazolilcarboxanilidas de la formula (1)

0O
F,HC N
— H
1 5
Y - ) A
CH3 RZ R4

R, R% R% R*'y R’ significan, independientemente entre si, hidrégeno, halégeno, ciano,

en la que

alquilo con 1 a 6 atomos de carbono, alcoxi con 1 a 4 atomos de carbono, alquiltio
con 1 a 4 atomos de carbono o significa halégenoalquilo con 1 a 4 dtomos de
carbono, halégenoalcoxi con 1 a 4 atomos de carbono o halégenoalquiltio con 1 a 4
atomos de carbono con; respectivamente, 1 a 5 atomos de halégeno, con Ia
condicién de que R, R?, R?, R*y R® no signifiquen simultdneamente hidrégeno.

2.- Diflaormetiltiazolilcarboxanilidas de la férmula (I) segun la reivindicacion 1, enlaque

R, R’ R>, R*yR® significan, independientemente entre si, hidrégeno, fitior, cloro, bromo,
ciano, metilo, etilo, n- o i-propilo, n-, i-, s- o t-butilo, metoxi, etoxi, metiltio, etiitio, n- o i-
propiltio, trifliormetilo, triclorometilo, trifiGioretilo, difliormetoxi, trifliormetoxi,
diflorclorometoxi, triflioretoxi, difltormetiltio, difliorclorometiltio o trifliormetiltio, con

la condicion de que R', R?, R%, R* y R® no signifiquen, simultaneamente, hidrégeno,

3.- Difluormetiltiazolilcarboxanilidas de la formula (I) segun la reivindicacién 1, en la que

R', R R’ R*y R°® significan, independientemente entre si, hidrégeno, fldor, cloro, bromo,
metilo, metoxi, metiltio, trifliiormetilo, difliormetoxi, trifllormetoxi, diflGormetiltio o
trifliormetiltio, con la condicion.de que R', R%, R® R* y R® no signifiquen,
simultaneamente, hidrégeno.

4.- Difluormetiltiazolilcarboxanilidas de la formula (1) segun la reivindicacion 1, en la que
R', R% R*y R°significan, respectivamente, hidrégeno y
R’tiene los significados indicados en la reivindicacion 1.

5.- Difliormetiltiazolilcarboxanilidas de la férmula (I) segun la reivindicacion 1, en la que
R', R% R* y R®significan, respectivamente, hidrégeno y

- R? significa fldior, cloro, bromo, metilo, trifliormetilo, trifliormetoxi o trifliormetiltio.

6.- Difldormetiltiazolilcarboxanilidas de la férmula (1) segtn la reivindicacién 1, en la que
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R? R*y Rsignifican, respectivamente, hidrégeno y
R'y R® tienen, independientemente entre si, los significados indicados en la reivindicacién 1.

7.- DifilGormetiltiazolilcarboxanilidas de la férmula (1) segtin la reivindicacién 1, en la que
R? R*y R®significan, respectivamente, hidrégeno y
R'y R? significan, independientemente entre si, fitior, cloro, bromo, metilo o trifiiormetilo.

8.- Difliormetiltiazolilcarboxanilidas de la férmula (I) segun la reivindicacién 1, en la que
R', R* y R%significan, respectivamente, hidrégeno y '
‘R?y R® tienen, independientemente entre si, los significados indicados en la reivindicacién 1.

9.- Difliormetiltiazolilcarboxanilidas de la férmula (I) segun la reivindicacién 1, en la que

R', R*y R®significan, respectivamente, hidrégeno y
R? y R? significan, independientemente entre si, fldor, cloro, bromo, metilo o trifliormetilo.

10.- Difldormetiltiazolilcarboxanilidas de la férmula (I} segun la reivindicacién 1, en la que

R, R®y R®significan, respectivamente, hidrégeno y

-R?y R*tienen, independientemente entre si, los significados indicados en la reivindicacion 1.

11.- Difliormetiltiazoliicarboxanilidas de la férmula (1) segun la reivindicacién 1,enlaque
R, Ry Rsignifican, respectivamente, hidrégeno y
R?y R* significan, independientemente entre si, fitior, cloro, bromo, metilo o trifliormetilo.

12.- Difliormetiltiazolilcarboxanilidas de la férmula (1) segun Ia reivindicacién 1, en la que
R® significa hidrégeno. '

13. Agente para la lucha contra los microorganismos indeseados, caracterizado por un
contenido en al menos una tiazolilcarboxanilida de la férmula (1), segtn la reivindicacién 1,
junto con extendedores y/o productos tensioactivos comprendiendo entre 0,1 y 95 por
ciento en peso del componente activo, preferiblemente entre 0,5 y 90%.

LMA\LMAVD-169534\WPC13549
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicacion No. 04-86402
Clasificacion Internacional (IPC): CO7D 277/56; AO1N 43/78
Concepto Técnico No. 2231

Patente de Invencion Patente de Modelo de Utilidad [__]
Via Nacional ]

Via PCT (fase nacional) [X] Cap.| ] Cap. Il X
No. Sol. Internacional PCT/EP03/00589

Fecha de Presentacién Internal. 22 de Enero del 2003

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el articulo 48
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

11. Descripcién: Folios: 55 a 101 (capitulo descriptivo original)
, Folios: 145 a 195 (capitulo descriptivo modificado)

1.2, Reivindicaciones:  Folios: 102 a 109 (capitulo reivindicatorio original)
_Folios: 196 a 202 (capitulo reivindicatorio modificado)
< Folios: 312 a 317 (capitulo reivindicatorio modificado)
Folios:333 a 334 (capitulo reivindicatorio modificado)

1.3. Prioridad: 4 de Febrero de 2002, Alemania, No. Solicitud.10204391.4

2. Analisis de la Prioridad

La materia contenida en la prioridad que se reclama coincide con la materia
presentada en la solicitud, por lo que la prioridad es aceptada.

3. De la solicitud de Patente.

El solicitante realizd modificaciones al capitulo reivindicatorio las cuales no
cambian el ambito de las reivindicaciones inicialmente presentadas y tampoco se
encentran ampliando la materia inicialmente presentada.

4. Objeto de la invencion

e Titulo de la solicitud: “Diﬂuormetiltiazolilcarboxanilidas”.

El objeto de la presente solicitud de patente de invencién consiste en:

S C
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Reivindicaciones 1- 12: Difluormetiltiazolilcarboxanilidas de la formula (1) con el
significado de los respectivos sustituyentes.

Reivindicaciones 13: Procedimiento para la obtencion de las
difluormetiltiazolilcarboxanilidas de la formula (I) en el cual se hacen
reaccionar: a) halogenuros del acido difluormetiltiazolilcarboxilico de la

formula  (ll) con derivados de la férmula  (ll). B)
Difluormetiltiazolilcarboxihalogenoanilidas de la férmula (IV) con derivados del
acido boronico de la féormula (V). C) Derivados de Ila

difluiormetiltiazolilcarboxanilida del acido boronico de la formula (VI) con
derivados de haldgenobenceno de la formula (VII).

Reivindicacion 14: Agente para la lucha contra los microorganismos
indeseados, caracterizado por un contenidko en al menos una
tiazolilcarboxanilida de la formula (I) junto con extendedores y/o productos
tenosactivos comprendido entre 0,1 y 95% en peso del componente activo,
preferiblemente entre 0,5 y 90%.

El solicitante presenta en el capitulo descriptivo como objeto de la solicitud lo
siguiente: “La presente invencion se refiere a nuevas
difluormetiltiazolilcarboxanilidas a varios procedimientos para su obtencion y a
su empleo para la lucha contra microorganismos dafinos en la proteccion de
plantas y en la proteccion de los materiales”.

e Clasificacion Internacional de Patentes (IPC.): CO7D 277/56, A 01N 43/78

5. De la solicitud de Patente

El solicitante realiz6 modificaciones al capitulo reivindicatorio las cuales fueron
aceptadas y sobre ellas se emite el presente concepto.

6. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica
es la fecha de presentacion de la solicitud prioritaria la cual corresponde al 4 de
Febrero del 2002. Teniendo en cuenta la fecha indicada se realiz6 la bisqueda
en el estado de la técnica de documentos relacionados con la solicitud
encontrandose los siguientes documentos mas relevantes:

N° Documento Titulo Fec'ha ‘!‘?
publicaciéon
Heterocyclically substituted -
biphenylamide derivatives, their
D1 WO 87/00148 preparation and their use as 6 marzo 1997
fungicides.
Pyrazolecarboxamide and .
D2 WO 01742223 pyrazolethioamide as fungicide 14 de junio 2001
D3| JP 2001302605 Biphenyl compound and its use 31 Octubre 2001

7. Analisis de patentabilidad (articulo 14 D486)

7.1. Nivel inventivo (articulo18 D486)

En la anterioridad D1 se presentan derivados de bifenilamida sustituidos los
cuales presentan la formula (1) (folio 322). Al considerar el sustituyente (A2) para
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la féormula | se tendrian los mismos componentes principales de los compuestos
de férmula | de la solicitud; ya que se tendrian los bifenilos, la funcion amida y el
heterociclo de cinco miembros. Con respecto a los radicales sustituyentes para el
heterociclo se tendria el grupo metilo en comuin y el grupo CHF;, al igual que los
radicales sustituyentes para este heterociclo en los compuestos de la solicitud.
Por su parte los sustituyentes para el bifenilo, la anterioridad considera los
halégenos e Hidrégeno al igual que en la anterioridad. Solamente se difiere en
algunos sustituyentes para estos bifenilos como alquilos que son considerados en
la solicitud.

Para el proceso de sintesis, en la anterioridad se consideran la reaccién entre los
compuestos de formula 1l y bifenilaminas de formula (lll) (Folio 324). Este mismo
proceso de sintesis se presenta en la solicitud.

En la anterioridad D2 se presentan los compuestos de férmula (1), (folio 325);
estos compuestos difieren solamente en el heterociclo ya que en él se consideran
dos atomos de nitrbgeno mientras que en la solicitud este heterociclo esta
conformado por un atomo de nitrdgeno y un atomo de azufre.

En la anterioridad D3 (folio 206) también se observa como la Unica diferencia el
heterociclo que contiene dos atomos de Nitrégeno con respecto al' heterociclo
presente en los compuestos de la solicitud.

De esta manera, una persona versada en la materia puede derivar los
compuestos que se presentan en la solicitud por lo que la solicitud carece de
Nivel Inventivo.

De oftra parte la reivindicacion 13 no presenta nivel inventivo ya que se encuentra
presentando una composicién convencional de formulacién de plaguicidas para
la cual no se presenta ninguna caracteristica técnica que le proporcione la
sufciente altura inventiva con | reportado en el estado del arte.

8. Conclusion:

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados
asi:

N° Documento N° Rel\;l;\ec::tc;adc;:nes Requisito que afecta
D1 WO 97/08148 1a14 _Nivel inventivo
D2 WO 01/42223 1a14 Nivel inventivo
D3| JP 2001302605 1a14 Nivel inventivo

7. Respuesta a los argumentos del solicitante.
El solicitante en su memorial de respuesta presenta los siguientes argumentos:
- Argumento del solicitante:

“ Su despacho menciona que los compuestos que se presentan en D2 y D3 se
diferencian de la presente solicitud porque presentan diferentes partes acidas.
Dicha afirmacién es correcta, sin embargo, existe otra diferencia importante
entre dichos compuestos pues la sustitucion de la parte bifenil también es
diferente entre estos compuestos y la solicitud en referencia. De acuerdo con lo
anterior, los compuestos que se mencionan en D2 y D3 se diferencian de los
reivindicados en diferentes aspectos. Por lo tanto, no se puede considerar la
obviedad de la eficacia fungicida de los compuestos que presenta mi
representada con respecto a los que se describen en D2 y D3 debido a sus
diferencias estructurales “.
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Respuesta al argumento del solicitante:

En la figura 1 se presentan las formulas generales de los compuestos
presentados en la anterioridad D2 y D3. En esta misma figura también se
presenta la estructura general de los compuestos de la solicitud.

Si se tienen en cuenta que para la anterioridad D2 se estan planteando los
siguientes significados para los radicales: X= oxigeno, azufre; R1= alquilo C1Cs,
haloalquilo C1C3, alcoxi C4Cs; alquilo C1Cs o haloalcoxi C4C; alquil C1Cs; R2=
haloalquil C1C3; R3: haldgeno. Por su parte la anterioridad D3 presenta los
siguientes significados para los radicales de la formula 1. R1=alquilo C1C10;
haloalquilo 1-10C donde n=0-3; R2=fluoruro m=0,5, R3= halbgeno o alquilo que
puede ser igual o diferente. A= es un grupo A1 donde R4 significa un halégeno.

~

Compuestos de la solicitud
Figura 1. Comparacion de las estructuras de los compuestos de la solicitud y los
compuestos de las anterioridades D2 y D3.

Para la anterioridad D2 cuando R3 toma el significado de halégeno se tendria las
mismas sustituciones que en los compuestos de la solicitud para el radical
bifenilo; logrando obtener compuestos con estructuras muy similares entre si, la
Unica diferencia estaria en el anillo heterociclico ya que para los compuestos de
la solicitud se esta considerando la presencia de un anillo tiazol mientras que para
los compuestos de la anterioridad se considera la presencia de un anillo pyrazol.

Con respecto a los compuestos de la anterioridad D3 se puede considerar el
significado de R1 como alquilo y el significado de R2 como halégeno y se
obtendrian los mismos sustituyentes para uno de los anillos del radical bifenilo;
con respecto al otro anillo bifenilo se puede observar que en la solicitud no se
encuentra sustituido pero en la anterioridad D3 se presenta una sustitucién por un
radical alquilo o halogeno y corresponde a R3. Por lo tanto al tener la informacion
de los compuestos reportados tanto en D2 como en D3 es posible realizar la
sustitucion del anillo pyrazol por un anillo tiazol para dar origen a los compuestos
de de la solicitud.
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Argumento del solicitante:

“Ademas, su Despacho menciona que los compuestos que se mencionan en
D1 son muy similares a los de la presente invencion. Sin embargo, se puede
observar que la sustitucion en las partes bifenilo son diferentes, en D1 la
parte bifenilo se debe sustituir por un substituyente fluoruro en la posicion
3,4,5, 0 6. la posicion 2'-6'puede estar sin substituir o mono substituida. En la
presente solicitud la posicion 3-8 esta sin substituir y la posicién 2°-6'se debe
substituir por mas de 5 substituyentes. Por lo tanto, el patrén de substitucion
de las partes bifenilo son muy diferentes entre si. Ademas, se sabe del estado
del arte anterior que un pequefio cambio en el patrén de substitucion puede
llevar a grandes cambios en la eficiencia de los compuestos. Por lo tanto, no
se puede considera obvia la invencion de mi representada porque no se
encuentra una ensefianza o sugerencia en los documentos citados sobre las
modificaciones necesarias para alcanzar la misma eficiencia fungicida que
presenta la solicitud en referencia”.

Respuesta al argumento del solicitante:

En la figura 2 se presentan los tres tipos principales de compuestos que se
pueden derivar de la formula (I) propuesta en la anterioridad D1.

Compuestos de D1

| N
/Ra O R
N 2
R? O R

Compuestos con sustitucién de Al Compuestos con sustitucién de A2

R1

Sl

H,C.
3 \N \ NH
\=

NS

RZ

Compuestos con sustituciéon de A3

Figura 2. Estructuras de los compuestos presentados en D1.

Como se puede observar en las estructuras presentadas en los compuestos de la
figura 2, el anillo heterociclico presente en estos compuestos es piridina, tiazol y
pyrazol. Si tomamos la sustitucion realizada con el anillo tiazol se puede observar
que los compuestos de la solicitud y los de D1 difieren solamente en las
sustituciones de los anillos bifenilos; tal como se muestra en la figura 3.
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Compuestos de D1 Compuestos de la solicitud

R1
|-|ac\(s 3 NH O o)
\_/ H3c7_e——
" O y
R2 N\\/S

Figura 3. Estructuras de los compuestos seleccionados de D1 con respecto
a los compuestos de la solicitud.

Para los radicales R1 a R5 de los compuestos de la invencién se plantea que
pueden tomar cualquiera de los siguientes significados siempre y cuando sean
independientes entre si: hidrégeno, halégeno, ciano, alquilo, alcoxi, alquiltio,
halégeno alquilo, halégeno alcoxi, halégeno alquiltio. Otra condicibn que se
especifica para estos radicales es que no signifiquen simuitaneamente hidrégeno.

También se debe tener en cuenta que los sustituyentes presentados para R2 en
la anterioridad D1 son: hidrégeno, halégeno, alquil, CF3, alcoxi y alquiltio.

Teniendo en cuenta estas condiciones al realizar las sustituciones
correspondientes es posible llegar a estructuras muy similares, en la figura 3 se
pueden observar una comparacion de los compuestos presentados en D1 y los
compuestos que es posible obtener a través de la féormula 1 de la solicitud.
Compuestos D1 ; Compuestos de la solicitud

H,c\(‘s]j—m O ) Hsc>=-§\-—N;i O H
N
CH; O )

N\Ys H O H

o . O J H307_=§L‘NH O H
C\( Ny S H H
’XJciL— Q Y =

H

CHg

1 (o]
s —
HiC. NH:
\(f‘ i N\(S :
N CH,

H

F

F

F

Figura 4. Comparacion de compuestos de D1 y de Ta solicitud.
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De acuerdo a lo demostrado anteriormente es posible derivar los compuestos de
la solicitud a partir de los compuestos presentados en D1.

- Argumento del solicitante:

“ En conclusién, con los documentos citados por su Despacho no se podria decir
que la solucién que plantea mi representada es obvia en vista del arte previo
pues el mismo no revela o sugiere las caracteristicas técnicas que se
reivindican en la solicitud de mi representada”.

Respuesta al argumento del solicitante:

De acuerdo a la respuesta dada a cada uno de los argumentos presentados por el
solicitante en su memorial de respuesta si es posible derivar los compuestos de
la solicitud demostrando que la solicitud no presenta suficiente aitura inventiva
con respecto a los compuestos reportados en las anterioridades presentadas
durante el estudio de la solicitud. Cabe resaltar que los compuestos de la solicitud
presentan actividad fungicida a igual que los compuestos de las anterioridades D1
a D2; por lo que la actividad de tales compuestos también habia sido adelantada
en el arte previo.

7. Conclusion:
En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda Negar las

reivindicaciones:1 a 13 (folios:333 a 334)

Bogota, D.C., 10 de Junio del 2010.

EXAMINADOR TECNICO

CONCEPTO TECNICO No. Cadigo No.202064
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