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Industria y Comercio 
SUPERJNTENDENCIA 

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

RADICACION EXPEDIENTE No. 05-108145 

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION 

ON FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 577 DE 

FECHA 29 DE JUN10 DE 2007 EL TERMINO HABIL SEfJALADO POR LA LEY 

EXPIRA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2007 

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partfr de Is fecha de publicación 
en la gaceta de Propiedad Industrial, deberÆ solicitar y cancelar el examen de 
patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo 
establecido en el ArtIculo 44 de la Decision 486/2000. 

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS. 
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C071) 213104, 213/62 Kanagawa(JP). 
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TN, IS, KE, KG, KP, KR. .KZ,I..C,LK. Lit, CS, IT, LU. LV. 
MA MD MG M, MN MW MX M/ NO \L  PL, Cl 
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(I) 

57) Abstract: DihaJopropenyloybenzene derivatives represented general fonnula (1) which have a very excellent effect of corr-
trollinr? pests in the field of agriculture, horticulture, daily life, livestock, pets, etc. (in particular, injurious insects and mites in tfrc 
fields of agriculture and horticLrlture) and are highly safe to mammals and fishes wherein A represents aryl, a heterocycle, etc.: W 
represents oxygen, sulfut; etc.; Q represents SryI, a heterocycle, etc.; 10, R2, 10, 10, Wand 10 represent each hydrogen, alkyl, etc., 

F,  ,Cl 10. 10 and 10, and Wand 10 may formtogether each alkylidcne or alkylenedioxy; p, q and r are each an integer provided 
that p ’ - is not more than 9; X1 and X’ represent each halogeno, alkyl, etc.; Y represents halogeno, alkyl or haloalkyl; n is an 
integer of 0 to 2: ard 7 represents halogeno. 
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[571 ABSTRACT 

There is disclosed a dihalopropene compound of the formula 

Y_
  

D�CHICHCXi 

wherein 1 is an integer of I to 5; m is an integer of 1 to 4; 
R"s and Rs are the same or different and are indepen-
dently halogen or various other groups; D is oxygen; X’s are 
the same or different and are independently chlorine or 
bromine; Y is oxygen; Z, P and Q are the same or different 
and are independently nitrogen or Cl-I, provided that P and 
Q are not simultaneously nitrogen, and when Y is sulfur, Z 
is Cl-I. Also disclosed is an insecticide/acaricide comprising 
the dihalopropene compound as an active ingredient. The 
dthalopropene compound exhibits excellent insecticidal] 
acaricidal action, Further disclosed is an intermediate com-
pound for USC in the production of the dihalopropene com-
pound. 

19 Claims, No Drawings 
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’Ibe dihaloprupenc compounds of the general formula [1] 
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Abogado 
CARLOS ORLANDO MAYA RODRIGUEZ 

ASUNTO Radicación 05108145 
TrÆmite 011 
Evento 379 
Actuación 430 
Oficio - 

U Folios 9 

Patente de lnvenciÆn H Patente de Modelo de Utilidad LI 
Via Nacional 

Via PCT (fase riacional) Cap. I Cap, II 

No. Sol, lnternacional: PCT/US2004/01 3023 
Fecha de Presentaciôn lnternacional: 2004-04-28 

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 
de la Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, se le comunica: 

1. Documentos estudiados 

1 .1 . Capitulo descriptivo: Folios 9 a 75 tal y como fueron presentados. 
1.2. Capitulo reivindicatorlo: Folios 76 a 89 tal y como fueron presentados. 
1.3. Prioridad: folio i US 601466674 2003-04-30. 

2. Objeto de Ia invención 

TItulo de la solicitud: Derivados de benzodioxolano y benzodioxol pesticidas 
sustituidos con (dihalopropenil) fenilalquilo. Folio 1. 

Objeto de la iriverición: El objeto de la presente solicitud de patente de invenciôn 
se refiere a determinados derivados de benzodioxolano y benzodioxol sustituidos 
con (dihalopropenil) fenilalquilo de formula (I) que tiene una actividad insecticida 
i nes perad a. 

La presente solicitud indica que no hay ninguna revelaciOn 
o sugerencia en los 

documentos citados, de las estructuras y actividad pesticida de los compuestos de 
la presente invención. Y adernªs  que estos son sorprendentemente activos en el 
control de insectos y acâridos. 



284 

El objeto de La solicitud definido anteriormente se clasfficO en La IPC A01N43/30; 
AOl N43132; C07D307179; C070307183; C07D31 1/04. 

. De La solicitud de Patente 

31. Reivindicaciones (artIculo 30 0 486) 

En general el capitulo reivindicatorio es muy amplio. La gran cantidad de 
sustituyentes y la amplitud para definirlos conlievan a un gran nUmero de posibles 
estructuras para el compuesto de formula (I). De modo tal que el capitulo 
reivindicatorio se considera muy amplio y no cumple con el requisito de concision. 

Son tantas las posibles estructuras para el compuesto de formula (I) debido a La 
gran cantidad y variedad de sustituyentes (es decir ía naturaleza qulmica de estos 
sustituyentes es muy variada y por Jo tanto los compuestos resultantes pueden 
ser ostructural y funcionalmento diferentes) que La descripción no divulcia de 
manera suficientemente clara y completa La materia divulciada en las 
reivindicaciones; es mÆs La descripcion solo presenta ensayos y resultados con 12 
compuestos. Haciendo que Las reivindicaciones sean especulativas y quo sOlo 
representen una generalizaciOn a partir de ensayos puntuales. En consecuencia 
la reivindicación 1 no solo es demasiado amplia sino que no se encuentra 
enterarnente sustentada en La descripciOn. 

Adicionalmente son tantas las posibilidades de sustituciOn que se incluyen 
radicales adicionales a Los presentados en La estructura (I). Por solo mencionar 
aunos J, K, Q, L, R1 a R35, etc. Que le restan concisiOn a) capitulo 
reivindicatorio. 

Por otra parte las reivindicaciones 7 y 10 presentan estructuras contenidas en La 
reivindicaciOn 1. Sin embargo esta presentación de compuestos en 
reivindicaciones independientes, pueden Ilegar a afectar La concision del capitulo 
reivindicatorio, y no dejar claro el objeto y el alcance de La invenciOn. 

40 Se le recomienda a) solicitante que limite el objeto do la invenciOn y que enuncie 
una reivindicaciÆn independiente que presente de forma puntual Los compuestos 
de interØs, quo a su vez deben estar enteramente sustentados en la descripciOn. 

Las reivindicaciones 14 y 15 hacen referencia a composiciones que incluyen el 
compuesto de interØs correspond iente. Sin embargo son descritas de forma muy 
general y no se indican Los componentes especificos y las proporciones de ellos 
en La combinaciOn, Lo ünico que presentan es La posibilidad de formular el 
agroquimico en una composición cuaLquiera. 
Se le recomienda al solicitante que retire dichas reivindicaciones, una vez que 
solo presentan una generalización do una composiciOn y no se encuentran 
enteramente sustentadas en La descripciOn. AdemÆs de ser concedida La patente 
tal como lo indica el artIculo 52 de La Decision 486, el titular tendrÆ derecho a 
fabricar el producto y comercializarlo. 

En conclusiOn, el capitulo reivindicatorio no cumple con el requisito de concisiOn, y 
sustento en la descripciOn de acuerdo a) art. 30 de La DecisiOn 486 o art22 
Tratado PCT. 



4. Unidad de invención (articulo 25 0 486) 

La reivindicaciÆn I revela un compuesto de fOrmula general (I) el cual puede 
sustituirse par mUltiples radicales de naturaleza qulmica diferente y que pueden 
ser sustituidos a su vez. Solo por mencionar algunos casos: 
Aiquilo, cicloalquilo, alquiltio, ciano, nitro, amino, imidazolinilo, oxazolilo, furanilo, 
dioxanilo, etc. 
Obteniendo compuestos de estructuras diferentes y naturaleza quimica diferente. 

For Ia tanto la solicitud en estudio no presenta un mismo concepto comUn 
inventivo puesto que, of compuesto de fOrmula (I) puede derivar en molØculas que 
no tienen una estructura comUn representativa. For lo tarito el capitulo 
reivindicatorio de esta solicitud no cumple con of requisito do unidad de invenciOn 
de acuerdo at art. 25 de la Decision 486. 

5. Reivindicaciones relativas a un uso o   un segundo uso (articuIosl4y2lD486) 

Los mØtodos de la reivindicaciones 16 y 17 no hacen referenda a un mØtodo 
Spropiamente dicho. Pues un mØtodo 0 proceso es definido par una secuencia 

logica do etapas 6 pasos que conducen a la fabricaciÆn de un producto que 
reviste una forma tangible, Y resulta evidente que la Ilamada etapa de "aplicacion" 
no conduce a la fabricación de un producto con una forma tangible. Ws bien el 
mØtodo reivindicado so refiere at uso del compuesto de formula (I) para el control 
de insectos. Lo cual no es patentable a partir del articulo 21 do la DecisiOn 486, 

40 

6. Determinación del Estado de la TØcnica 

Considerando que la fecha de la prioridad de la solicitud internacional PCT es 
2003-04-30, se realizó la  bUsqueda en el estado de la tOcnica y se encontraron los 
docurnentos relacionados a continuaciôn, que pueden afectar la patentabilidad del 
objeto do la presente solicitud: 

lecha de NQ Dcuinento TItulo 
publication 

Di W001/44 154 
Dihalopropenyloxybenzene derivates and pesticides containing the 

2001-06-21 same as thc active ingredient  
Dihalopropene compound, insecticide/acaricide containing said 

02 US5530015 dihalopropene compound as active ingredient and intermediate 1996-06-25 
compound for use in production ofsaid dihalopropene compound. - 

1999-0743 D3 922880 
Dihalopropenc compouns, insecticidal /acaricidal agents containing 

same, and intermediates for their production.  

04 us 5952386 
Dihalopropene compouris, insecticiclal/acaricidal agents containing 

same, and intermediates for their production. 19990914 
. 

--------

7. AnÆlisis de patentabilidad (articulo 14 D486) 

7.1. Nivel inventivo (articulo18 0486) 

La presente solicitud do patente de invenciOn divulga compuestos de fOrmula (I) 
que son Utiles en agricultura por su actividad insecticida. 

W R" 
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El documento Dl divulga compuestos tipo dibalopropeniloxibenceno de formula (I) 
y su actividad coma pesticida e insecticida. 

[i1 i1

 11?6 Atclwt9-jQ9j_j_oGH2cHcZ2R2J
 RqrX2 

Cuando se comparan las posibles sustituciones del compuesto de fOrmula (I) de la 
presente solicitud con las posibles sustituciones d& compuesto de formula (I) de 
Dl se obtienen estructuras muy cercanas. 

La mismo sucede con las estructuras divulgadas en D2, D3 y D4. Donde tambiØn 
se presentan compuestos derivados tpo dihalopropenil fenilaiquilo, coma por 
ejemplo [I]. 

S 

La amplia cantidad y variedad de sustituyentes, que son sustituidos a su vez, 
hacen que cualquiera de las anterioridades citadas sea relevante para la 
evaluacion de nivel inventivo y algunos casos puedan afectar directamente la 
novedad de los compuestos acÆ reivindicados. Sin embargo cualquiera de los 
documentos citados ya habia divulgado una estructura central con actividad 
insecticida. 

De este modo un tØcnico medio en la materia a partir de las enseæanzas de Dl, ó 
combinando las ensenanzas de Dl y D2, Dl y D3 ó Dl y D4 podrIa modificar la . estructura existente reemplazando algunos sustituyentes (para hacerla novedosa) 
y aün asi seguir esperando una actividad insecticida, tal como ya Jo habia 
divulgado el arte previo. 

AdernÆs se considera que los derivados de la presente soficitud no representan 
un salto cualitativo en la tØcnica, una vez que siguen presentando la misma 
actividad insecticida 6 pesticida, ya conocida. AdemÆs no se mostraron resultados 
que evidencien una mejora 6 superioridad respecto al estado del arte, en tØrminos 
de mayor actividad 6 menores dosis de aplicaciOn. 

En consecuencia la materia acà presentada surge tan solo como una alternativa 
evidente para un tØcriico media en la materia, y par Jo tanto carece de altura 
i nventiva 

Es importante aclarar varios puntos: 

No se mostraron resultados que evidencien un salto cualitativo en la tØcnica 
o un efecto sorprØndete en tØrminos de mayor actividad y menor toxicidad u 
otro parÆmetro que justifique la frase "sorprendentemente activos" citada 
inicialmente. 



La composción de la reivinthcaciones 14 y 15 carece de nivel inventivo; 
pues solo presents la posibffidad de combinar el compuesto de interØs con 
un auxiar de forrnulación aceptable en agricuftura, 10 cual corresponde a la 
prÆctica comCrn en el arte de formular agroquimicos. Se le recomienda al 
sohcitante que retire estas reivindicaciones. 
Par ültimo el mØtodo de las reivindicaciones 16 y 17, que como se 
menciono anterlormente solo se refiere al uso del compuesto de interØs; 
tambiØn carece de nivel inventivo debido a que la etapa de "aplicación" 
corresponde a un proceso universalmente conocido y utilizado (aplicacion 6 
tratamiento) en el campo do los agroqulmicos. 

6. Conclusion 

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados 
as 1: 

DzI 

1)2 
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cumento N° Reiviiidicaciones afectadas Requisito que afecta 
1001/44154 1-17 Nivel inventivo 
US5530015  1-17  Nivel inventivo 

JS5922880 1-17 Nivellnventivo 

JS5952386 1-17 Nivellnventivo 

En cumplimiento del articulo 45 de Is Decision 486 de la ComisiOn de la 
Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del tØrmino de 
sesenta dias contados a partir de la fecha de notificaciOn do la presente 
comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a 
pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesiôn, se 
denegarÆ la patente. 
NotifIquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), 
del capitulo quinto del tItulo primero de la Circular Unica N°  10 de 2001. 

ALIX CARMENZ’CESPEDES DE VERGEL 
Jefe de Divisióre Nuevas Creaciones 
El anterior reqeriniiento fue notificado por fijaciOn en lista, de fecha 

CONCEPTOTECNICO No 
thcio No 202085 CO  


