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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

202085
Bogota, D.C.,
Abogado
EMILIO FERRERO
ASUNTO Radicacion 08-11123
Tramite 011
Evento 378
Actuacion 519 E
Oficio 0
Folios 8 = —dﬂ 75‘
Patente de Invencion Patente de Modelo de Utilidad D
Via Nacional D

Via PCT (fase nacional) Cap. | Cap. Il D

No. . Sol. Internacional: PCT/EP2006/065134
Fecha de Presentacién Internacional: 20068-08-08

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

1. Documentos estudiados

Descripcion: Folios 42 280y 85 2008-02-05
Reivindicaciones: Folios 81 a 84 2008-02-05
Prioridad: US 60/707312 Folio 1 2005-08-11

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacion de prioridad porque ésta 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 invencién

Titulo_de la solicitud: Mezclas pesticidas que comprenden fenilsemicarbazona.
Folio 1.

Objeto de la invencion: El objeto de la presente solicitud de patente de invencién
se refiere a un concentrado emulsionable que comprende: a) un compuesto de
fenilsemicarbazona de la formula (1), b) un sistema solvente, uno o mas
emulsionantes y d) opcionalmente aditivos de formulacion adicionales.
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(1)

El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente radica en la
necesidad de disefiar formulaciones de fenilsemicarbazonas estables durante el
almacenamiento y la aplicacién y ademas con actividad biolégica elevada. Para
solucionar ese probiema técnico la presente solicitud plantea un concentrado
emuisionable que comprende: a) un compuesto de fenilsemicarbazona de la
formula (1), b) un sistema solvente, uno o mas emulsionantes y d) opcionalmente
aditivos de formulacion adicionales.

El objeto de la presente Sclicitud se relaciona con la Clasificacién Internacional de
Patentes (CIP): AOTN 47/34.

4. Reivindicaciones relativas a un uso o0 a un segundo uso (Art 14y 21 D 486)
El uso de la reivindicacion 11 no es patentable, de acuerdo con el Art 14,
Asimismo, pese a gue en el predmbulo de la reivindicacién 12 se reclama un
método, dicho método corresponde a al uso del concentrado de interés para
controlar pestes de insectos.

La etapa de "aplicarla directa o indirectamente a la peste de insectos” se refiere a
la forma de usar dicho concentrado y un método cuya Unica etapa corresponde a
una aplicacion, se considera un uso, no protegido via patente de invencion.

En consecuencia, la reivindicacion 12 tampoco es patentable de acuerdo con el
articulo 14 de la Decision 486.

5. De la solicitud de Patente

Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

El capitulo reivindicatorio es demasiado amplio y no cumple con el requisito de
concision; asimismo se considera una generalizacién gue no se encuentra
enteramente soportada en la descripcion,

En este sentido sirvase retirar las frases “opcionalmente uno o mas, sal
agricolamente aceptable del mismo, aditivos de formulaciéon adicionales, cetona
aromatica, cetona alifatica” que no permiten definir especificamente el objeto ni el
alcance de la invencién.

Se le recomienda al solicitante que limite el objeto de su invencion y define
especificamente cada uno de los componentes del concentrado de interés.
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Paralelamente, se le aclara al solicitante que la materia del capitulo reivindicatorio
es una generalizacién que no se encuentra soportada en la descripcion. Se llama
la atencion del solicitante frente a las reivindicaciones 3 y 4 que-no solo no estan
soportadas en la descripcion sino ademas que implican una ampliacion de la
materia de la reivindicacién 1. Noétese que ya no es una formulacién con un solo
ingrediente activo, sino una combinacién de dos 0 mas ingredientes activos, lo
cual se traduce en un objeto diferente. Se le recomienda al solicitante que retire
las reivindicaciones 3y 4.

En consecuencia, el capitulo reivindicatorio no cumple con el requisito de
concision y sustento en la descripcidén de acuerdo al art. 30 de 1a Decisién 486,

Descripcién (articuio 28)

La descripcion resulta ser insuficiente para el amplio aicance que tiene el capitulo
reivindicatorio. Se le recuerda al solicitante que la descripcion debe ser una
divulgacion suficiente y adecuada de la materia que se esta reclamando, pero
definitivamente el alcance de la misma, va mucho mas alla de aquelia materia que
se encuentra enteramente soportada en la descripcion.

En ese sentido, esta Oficina considera que no se encuentra suficiente soporte
técnico en la descripcion para reclamar una extrapolacion tan amplia, dado que
los estudios biologicos presentados evaluaron Unicamente el ingrediente activo
metaflumizona, en combinacion con auxiliares de formulacion especificos.

Asi como tampoco se encuentra ninguna razén técnica para aceptar que la
combinacién de un derivado de feilsemicarbazona en combinacién con otros
ingredientes activos tanga el mismo comportamiento, bien sea en estabilidad o
en actividad.

Se le recomienda al solicitante que limite el alcance del capitulo reivindicatorio.

En consecuencia la descripcidn no cumplio con el requisito de claridad y/o
divulgacion completa de acuerdo al art. 28 de la Decisidn 486 y el art. 22 del
Tratado PCT.

6. Unidad de invencién (articulo 25 D 486)

Al estudiar la materia reclamada en el capitulo reivindicatorio se observa que las
reivindicaciones 3 y 4 hacen referencia a un objeto de invencion diferente al de la
reivindicacion 1.

Se llama la atencidn del solicitante frente a que el concentrado de la reivindicacion
1, que incluye como ingrediente activo un derivado de fenilsemicarbazona, no
resulta inventivo a partir de las anterioridades citadas, por lo tanto, no representa
el elemento comun que relaciona un mismo concepto inventivo.

En este sentido, la materia de las reivindicaciones 3 y 4, que corresponde a una
combinacién de dos 0 mas ingredientes activos, representa otra invencion.

Asi las cosas, la presente solicitud dos grupos inventivos definidos asi;
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Grupo (I} Concentrado emulsionable que comprenden un derivado de
fenilsemicarbazona (reivindicacion 1}

Grupo {il) Concentrado emulsionable que comprenden un derivado de
fenilsemicarbazona y uno mas ingredientes activos (reivindicaciones 3 y 4)

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

Asimismo, se le recuerda al solicitante que debe limitar el alcance de la invencién
a aquellas composiciones que se encuentren enteramente soportadas en la
descripcion, en este sentido el grupo inventivo (il) no tiene soporte en la
descripcion.

7. Determinacion del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de la solitud prioritaria 2005-08-11 se realizé la
busqueda en el estado de la técnica y se encontraron los documentos
relacionados a continuacién que pueden afectar la patentabilidad del objeto de la
presente solicitud:

N Documento Titulo Fechg de‘ .
publicacidn

DI EP0462456 Hydrazipecarbpxamide derivatives, a process for 1991-12-27
production thereof, and uses thereof.

Dz W0 0054591 Synergistic insecticidal compaositions 200-09-21

D3 US 6566308 Eml{ls.lﬂable conclentrate containing one or more 2003-05-20
pesticides and adjuvants

D4 W0 2005/002334 Agrachemical formulations 2005-01-13

Las anferioridades citadas se pueden enconlirar en las siguientes URL's:

hitp-/fworldwide. espacenet.comvpublicationDetails/onginalDocument?2CC=US&NR=2004 1164 19A 18 KC=A 1&F T=D&date=2
004061 7&DB=EPODOCEIpcale=an EP y )

hitp./iwordwide. espacenet convipublicationDetails/gitedDocumants 2CC=WORNR=2007017501A2&KC=A2&F T=D&ND=3&d
ale=260702158DB=EPODOC&Iocale=en EF

B!l documento D1 hace referencia a derivados de hidrazincarboxinamida de
formula general (1), su proceso de obtencion y formulaciones que los contienen.

y
vor
N(RY)-C-N(R%) -A- (1)

I
24

El documento D2 hace referencia a composiciones insecticidas sinérgicas que
comprenden un derivado de fenilsemicarbazona de formula (l) y uno o mas
compuestos insecticidas conocidos.
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(1)
El documento D3 hace referencia a un concentrado emulsificable estable til para
la proteccién de cosechas que comprende uno o mas ingredientes activos, un
sistema solvente y otros adyuvantes de formulacion.

El documento D4 hace referencia a formulaciones agroquimicas basadas en
derivados de etilenc-diaminas-alcoxitatos como emulsificantes.

8. Analisis de patentabilidad (articulo 14 D486)

Nivel Inventivo (articulo 18 D486)

La solicitud de patente en estudio presenta, segin la reivindicacion 1 una
formulacién de concentrado emulsionable "EC", que comprende:

a) un compuesto de fenilsemicarbazona de la férmula (1),

§o
N N
N o
AT
1\ O 7
s 2 "
2
.

en donde R' y R? son, independientemente uno del otro, hidrégeno, ciano,
haldgeno, alqualo de C4-C,, alcoxi de C4-C,, haloalquilo de C4-Cs4, o haloalcoxi de
C4-C4 y R® es alcoxi de C1-Cy, haloalquilo de C;-C4 0 haloalcoxi de C4-C.,

0 una sal agricolamente aceptable del mismo,

b) un sistema solvente, que comprende:

b1) y-butirolactona
b2) una o mas cetonas alifaticas y/o aromaticas, y
b3) opcionalmente uno o mas hidrocarburos aromaticos

C) uno 0 mas emulsionantes,
d) opcionalmente, aditivos de formulacién adicionales.
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Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales

soficitud

D1

D3

D4

Un concentrado
emulsionable que
comprende!

Composiciones que
comprenden.

concentrados
emulsionables
que comprenden:

(EC)

concentrades
emulsionables
que comprenden:

(EC)

un compuesto de
fenilsemicarbazona
de la férmula (1),

un compuesto de
fenilsemicarbazona
de la formula (1)

Un ingrediente activo

No incluye una

Un ingrediemte activo

No incluye una

fenilsemicarbazona

b} un sistema
solvente, que
comprende:

h1) y-butirolactona
b2) una ¢ mas

Solventes tipo
cetonas,
hidrocarburos,
esteres, 0 mezclas de

solventes organicos,

un solvente polar
aprotico miscible en

fenilsemicarbazona

solventes

cetonas alifaticas y/o | ellos entre otros, agua o especificamente
aromaticas, y co-solvente y-butirolactona
b3) opcionalmente No incluye - especificamente
uno o mas butirolactona 1 y=butirolactona
hidrocarburos
aromaticos .
un sistema un promotor de la
&) UNo 0 Més surfactante que penetracion
. comprende
emulsionantes, .
surfactantes surfactantes no un emutsificador,

d) opcionalmente,

idnicos y surfactantes

iti L »
\?odr n%?:c?g n y otro adyuvantes anionicos, un aditivo,
. opcionalmente
adicionales. agentes un inhibidor de la
antiespumantes cristalizacion

Los documentos D1 a D4 se consideran el estado de la técnica cercano a la
invencién definida en la reivindicacion 1 porque:

La anterioridad D1, divulga fenilsemicarbazonas de férmula (1), asi como
preparaciones Utiles para su aplicacién como insecticidas. Dichas preparaciones
pueden ser concentrados emulsionables, en donde el portador liquido consiste de
un sistema solvente, surfactantes y adyuvantes adecuados. Se hace propone el
uso de solventes tipo cetonas, hidrocarburos, esteres, o mezclas de ellos entre
otros. Asimismo se proponen surfactantes como por ejemplo polioxietilén aiquil
éteres, polioxietilenalquilaril éteres, ésteres de polioxietileno de &acidos grasos
superiores, resinatos de polioxietileno, monolaurato de polioxietilén sorbitano,
monooleato de polioxietilén sorbitano, alguilarilsulfonatos, productos de
condensacién de acido naftalensulfonico, ligninsulfonatos y ésteres suifato de
alcoholes superiores (pagina 77, renglton 50- pagina 78)

Al comparar la materia divulgada en esta solicitud, con la materia conocida desde
D1 se observa que la diferencia radica en el sistema solvente, especificamente en
la presencia, ahora, de y-butirolactona.

La anterioridad D3, divulga concentrados emulsionables (EC), para la proteccion
de cultivos, que comprenden uno o mas ingredientes activos para la proteccion de
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cultivos, uno 0 mas adyuvantes, opcionalmente uno ¢ mas solventes organicos,
un sistema surfactante que comprende surfactantes no idnicos y surfactantes
anionicos, un solvente polar aprético miscible en agua o co-solvente vy
opcionalmente agentes antiespumantes (columna 2). Preferiblemente se utiliza la
y-butirolactona como co-solvente (columna 5, linea 66 y ejemplos) como
mejorador de ia estabilidad de los concentrados.

Al comparar la materia divulgada en esta solicitud, con la materia conocida desde
D3 se observa que la diferencia radica en que D3 no incluye un derivado de
fenilsemicarbazona.

La anterioridad D4, divuiga concentrados emulsionables (EC), estables, que
comprenden al menos un ingrediente activo agroguimico, opcionalmente al
menos un promotor de la penetracién, al menos un emuisificador, al menos un
aditivo, al menos un inhibidor de la cristalizacion y y-butirolactona (pagina 1).

Al comparar la materia divulgada en esta solicitud, con la materia conocida desde
D4 se observa que la diferencia radica en que D3 no incluye un derivado de
fenilsemicarbazona.

Asi entonces, el efecto que logra el incluir la y-butirolactona es que le da mayor
estabilidad al concentrado emulsionable, manteniendo su actividad por mas
tiempo.

Sin embargo, la utilizacién de y-butirolactona como mejorador de la estabilidad de
concentrados emulsionables, ya esta divulgada en cualquiera de los documentos
D3 o D4, donde se utiliza dicho compuesto de forma indispensable y se obtienen
concentrados emulsionables de estabilidad mejorada y asi, con una actividad mas
proiongada en el tiempo.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia,
tncluiria la y-butirolactona de D3 o D4 en las formulaciones de D1 con la firme
expectativa de exito de obtener un concentrado estable. Por 1o tanto la materia
reclamada en la reivindicacion 1 de la presente solicitud se deriva de manera
evidente del estado del arte, no provoca ningun efecto técnico inesperado o
sorprendente y no tiene nivel inventivo.

Se llama la atencién frente a que formulaciones de concentrados emulsionables
ya habian sido claramente descritas en cualquiera de las anterioridades D3 o D4,
incluyendo especificamente y-butirolactona e inclusive una mezcla de cetonas
especificas que estabilizan el concentrado.

Asimismo se llama la atencién del solicitante frente a que los estudios
presentados en el capitulo descriptivo no refiejan de forma contundente el efecto
técnico inesperado o sorprendente, dado que la prueba de estabilidad se reduce a
un unico resultado donde se indica que la recuperacion fue mayor del 98%.

Se le reitera al solicitante que los concentrados emuisionables del arte previo ya
ofrecian el mismo nivel de estabilidad. Asi entonces, que ahora se formule la
metaflumizona en un concentrado emuisionable estable ya conocido y se
encuentre una buena estabilidad no representa ningun salto cualitativo en la
técnica, dado que ese resultado era un resultado esperado.
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Por ultimo se liama la atencion del solicitante frente a que la materia contenida en
las reivindicaciones 3 y 4, no solo no se encuentra soportada en la descripcidn,
sino ademas no es inventiva dado que la anterioridad D2 ya habia divulgado
mezclas sinérgicas que comprenden un antagonista del canal de sodio neuronal,
que corresponde a una fenilsemicarbazona, especificamente la metaflumizona
(figura 1a) e insecticidas conocidos, entre los cuales se incluye cipermetrina,
amitraz, fipronil, acetamiprid, espinosad, tiodicarb e hidrametilnon.

WCF?
L
O
g o | _é‘_\\__
- —C=RN=C-CHT N
:,CO—Q‘N Cc—F TN __f

(Iai

9. Conclusion

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados
asl;

Reivindicacionss Reguisito que
N° Documento N°
afectadas afecta
D1 EPO462456 7-10 Nivel Inventivo
02 WO 0054591 3-4 Nivel Inventivo
D3 US 6566308 1-10 Nivel Inventivo
D4 WO 2005/002334 7-10 Nivel Inventivo

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de la Comisién de fa
Comunidad Andina, 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, o si a
pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesién, se
denegard 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,

——

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

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

2 1 MAR, 2012

Elaborado por: Sandra Isabel Calderén.
Revisado por: Jacqueline Alfonso OV
Aprohade por: José Luis Salazar.
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