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- Juridicos:

Mediante oficio N° 3746 notificado por fijacion en lista de fecha de 09 de Marzo del
2012 este Despacho en forma equivocada analizo el capitulo reivindicatorio de los
folios 96 a 97 en los términos del articulo 45 de la Decision 486.

Teniendo en cuenta que mediante escrito radicado en esta entidad el 21 de
Noviembre del 2011 bajo el nimero 08-054803-00005, previamente las
reivindicaciones habian sido modificadas (folios 131 — 132), adjuntando para tal
efecto el documento el comprobante de pago de la tasa correspondiente, es
procedente revocar en su totalidad el oficio N° 3746 de fecha de 09 de Marzo del
2012 y en su lugar efectuar un nuevo requerimiento teniendo en cuenta el nuevo
capitulo reivindicatorio, en los siguientes términos:

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 comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcién: Folios 65a 95 29/Mayo/2008

Reivindicaciones: Folios 96 a 87 29/Mayo/2008
Folios 131 a 132 21/Noviembre/2011

Prioridad: DE 102005057837.3 03/Diciembre/2005

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacion de Prioridad porque esta solicitud fue presentada
dentro del plazo establecido (Art. 9 D 488} y su contenido técnico corresponde con
el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invencion

Titulo de la solicitud: “"Composiciébn fungicida que contiene Trifloxistrobin y
Propineb” (modificado en el folio 108).
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El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de suministrar

combinaciones de productos activos que presenten un efecto sinérgico, que

resuelvan al menos en aspectos parciales, toxicidad, selectividad y espectro de
actividad.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una
combinacion de productos activos que contiene O-metiloxima de 2-[a-{{a-metil-3-
trifluormetil-bencil)iminojoxi}-o-tolil-giioxato de  metilc de  férmula (1)

H’
\N,O
Oy, 5 Q.
HEC™ "N “CH,

<k, ° y el homopolimero de [[(1-metil-1,2-
s
.S/U\N/ \_/N\"/S-
etanodiil)bis[carbamoditioato]](2-)lzinc de formula (Il) Zn con

propiedades fungicidas muy buenas.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): AO1N 47/14 // 37/50//A01P 3/00

4. Excepcion a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (c))

El objeto de la reivindicacion 6 hace referencia a un material de propagacion el
cual corresponde a una planta, semilla, etc, por lo tanto no es patentable de
acuerdo con el Art citado.

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

El uso de la reivindicacion 8 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

El procedimiento de las reivindicaciones 4 — 5, corresponde al uso de la
combinacion de compuestos activos, mencionada en las reivindicaciones 1 a 3
para controlar hongos fitopatégenos. Es evidente que la llamada etapa de “actuar
sobre los hongos y/o su habitat o las plantas...” corresponde a la forma de usar la
combinacion de compuesto activo, aunque en su preambulo se reclame como
procedimiento. Se le aclara al solicitante que un procedimiento cuya Unica etapa
corresponde a una aplicacion, dicha aplicacidon es un uso.

Por lo tanto dicho procedimiento no es patentable de acuerdo con el articulo 14,
6. De la Solicitud de Patente
Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicacion 7 y 9 no se encuentra debidamente sustentada en la descripcion
puesto que en las realizaciones preferidas para la composicion fungicida y su
procedimiento de preparacion solo se menciona que contiene ademas los
disolventes: acetona y  dimetilformamida y como  emulsionante:
alquilarilpoliglicoléter, como extensores y tensioactivos. El solicitante debe definir
especificamente la materia y el alcance de la invencion a través de las
caracteristicas técnicas esenciales que se encuentren enteramente soportadas en
la descripcion.

Las reivindicaciones 2 y 3 mencionan una relacion en peso, entre producto activo

de féormula (I} y el de formula (Il), lo cual abarca muchas posibilidades de
proporcion, pero no todas estan debidamente sustentadas en la descripcion y en
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las realizaciones preferidas por lo tanto es conveniente ser preciso con la
proporcion de interés y establecer un rango preciso.

La reivindicaciones 7 no es clara porque se menciona una composicion fungicida,
perc esta debe definirse en términos de sus componentes y proporciones,
caracteristicas que no se estan mencionando.

En la reivindicacién 10 las expresiones “extendedores” y “tensioactivos’ no son
concisas, puesto que para una persona versada en la materia solo se estaria
refiiendo a la funcién de los compuestos no se estaria definiendo por
denominacién comun o por nombre IUPAC. Ademas un procedimiento no puede
caracterizarse por un solo paso.

7. Determinacién del Estado de la Técnica
El Estado de la Técnica se determiné con base en la fecha de presentacién de la

Solicitud de Prioridad: Diciembre 03 de 2005 y se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item Documento Titulo Fecha de Publicacion
D1 WQ9700011 Microbicidal compositions 03/enero/1997

D1:

htto:/fworldwide espacenet com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOCAII=0&N0O=38adjacent=trus
locale=en EP&FT=D&date=199701038CC=WONR=8700011A1&KC=A1 divulga {(pagina 1 — 3, 5,
7 - 8 y 11) una composicion con accién microbicida que comprende una cantidad de al menos dos
ingredientes activos, que logran un efecto sinérgico. El compenente | es un compuesto de formula |

B COOCH,
0w,
5/\ [ ,endonde X es CH o N; R es CH3 o ciclopropil; Z es H, F, Cl, entre otros;

Y es CF3, Cl, Br, entre otros (pagina 1), y donde el componente Il es un compuesto seleccionado
del grupo que consiste de: Il A) metil N-(2-metoxiacetil}-N-{2,6-xilil}-DL-alaninato {metalaxil); Il B)
metil N-(2-metoxiacetil)-N-(2 6-xilil)-D-alaninatc (R-metalaxil); 1| C) metil N-(2-furoil)- N (2 6-xilil)-DL-
alaninato {furalaxil); I D) metil N-fenilacetil-N-2,6-xilil-DL-alaninato (benalaxil); | E) (+)-a-{2-cloro-N-
2,B-xililacetamida)-y-butirolactona (ofurace}; 1! F) 2-metoxi-N-{2-0x0-1,3-0xazolidin- 3-|I) -acet-2'.6'-
xilidide(oxadixily, I G) 1-(2-ciano-2-metoxiiminoacetil}-3-etilurea (cimoxanil) y Il H) manganeso
etilenebis{diticcarbamato) complejo polimérico zinc {mancozeb}.

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)
Nivel Inventivo (Art18 D486)

Se realiza el examen de patentabilidad para el capitulo reivindicatorio de los folios
131 a 132,

La reivindicacion 1 consiste en “combinacién de compuesto activo, que contiene

un compuesto de la formula (l)
Hl
& O,
N
HC” "N CH,
CF, a

(2) el compuesto de la férmula (11)

le N S

e (propineb)

Expediente 08 054 803 1er Art 45



148

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

Caracteristicas esenciales D1
combinacion de productos activos Composicién de ingredientes activos
un compuesto de la férmula (1)

H, Hosg Xy CO0CH, :
\N,O 5/\01" v
e O N en, Componente | - =
CF, o

XCHoN
CH3 R: CH; o ciclopropil
H Z:H, F,Cl,, entre otros
CF, Y:CF3, Cl, Br, entre otros
El componente || es seleccionado de
(2) el compuesto de la férmula (1) A) metalaxil,
j,\ /K/ B) R-metalaxil,

No _5° C) furataxil,
87 N g D) benalaxil,
s E) ofurace,
Zn (propineb) F} oxadixyl,

G) cymoxanil and
H) mancozeb

El documento D1, considerado el estado de la técnica cercano a la invencion
definida en la reivindicacion 1, divulga una composicién con accién microbicida
gue comprende una cantidad de al menos dos ingredientes activos, que logran un

z

M g GO
efecto sinérgico. El componente | es un compuesto de férmula | . (}\V \’/[:I
en donde X es CH o N; R es CH3 o ciclopropil; Z es H, F, Cl, entre otros; Y es
CF3, Cl, Br, entre otros (pagina 1), y donde el componente Il es un compuesto
seleccionado del grupo que consiste de: Il A) metil N-(2-metoxiacetil)-N-(2,6-xilil)-
DL-alaninato (metalaxil); Il B) metil N-(2-metoxiacetil)-N-(2,6-xilil)-D-alaninato (R-
metalaxil}; 1l C) metil N-(2-furoil}-N-(2,6-xilil)-DL-alaninato (furalaxil); 1l D) metil N-

fenilacetil-N-2,6-xili-DL-alaninato ~ (benalaxil); I E) (t)-a-(2-cloro-N-2 6-
xililacetamida)-y-butirolactona (ofurace); Il F) 2-metoxi-N-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-
il)-acet-2' 6'-xilidide(oxadixil); I G) 1-(2-ciano-2-metoxiiminoacetil)-3-etilurea

(cimoxanil) y Il H) manganeso etilenebis(ditiocarbamato) complejo polimérico zinc
(mancozeb) (pagina 1 - 2).

Ademas que la composicién no solo ejerce una accién complementaria contra un
variedad de patdgenos o una accién puramente aditiva contra los mismo
patdgenos, sino que muestra una marcada accion en una sinergia mayor (pagina 2
- 3).

Dentro de las proporciones de mezcla de los dos ingredientes activos esta Il =
25:1 a 1:20, preferiblemente I:l1l = 20:1 a 1:10 y 12:1 a 1:8, particularmente entre
lNH = 1:30 a 1:1 (pagina 3). También se divulga que especificamente el
componente | puede ser el compuesto (35) metil-2-{a-{[(a-metil-3-
trifiuorometilbenzil)imino Joxy }-o-tolil]glioxilato- O-metiloxima {péagina 5).

La diferencia entre la invencién, definida en la reivindicacion 1 y la composicién de
D1 es que la combinacion de la solicitud tiene por segundo componente el
compuesto propineb, mientras que el documento D1 el componente Il es
seleccionado de una lista de ocho compuesto, donde no se menciona el propineb.

El hecho de intercambiar el compuesto propineb con otro tipo de agentes en la
combinacién con el compuesto de formula | no evidencia un efecto inesperado,
que represente para la persona de nivel medio versada en la materia una mejor
eficiencia contra los hongos fitopatogenos, En comparacién con otras mezclas
sinérgicas de fungicidas- herbicidas.

Por otro lado dentro de los ocho compuestos mencionadeos en el documento D1,
de donde puede ser seleccionado el componente Il de la composicion, se
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menciona el compuesto mancoxeb, el cual pertenece a la misma familia de
fungicidas del compuesto propmeb reclamado en la combinacidon objeto de
invencion (ver Tabla 1)'. Por lo tanto tal como se menciona en el documento D1 el
compuesto mancoxeb presenta un efecto sinérgico al igual que el propineb de la
solicitud, razén por la cual el experto en la materia estaria motivado a combinar el
compuesto | con agentes de la misma naturaleza quimica.

Tabla 1. Compuestos pertenecientes a la familia de los fungicidas poliméricos ditiocarbamato

Componente Estructura Familia
3 5
N—C’ N—L‘.I
M c'ﬁ, S cﬂ, -
ancopper s e L B
b 7 . 7
C-—N‘\ /C—"N\
—3 H X —5 H X
Componente Estructura Componente Estructura
: H\N_C,S fungipigjas
Mancozeb SR o (o s (]:')u!?rglécrlicl?az
# ] iZn, . 3
e —t Propineb S o P
I e ditiocarbamato)
: —3 H x
" 5 3
,\»” Cf. ’EN_C\
Maneb s L T Zineb A
N y Py
L=n C—N
—3 H X —5/ \H X

Por lo tanto, el problema técnico objetivo a resolver es plantear una alternativa a la
composicion de ingredientes activos conocida segin D1 para una mejor eficiencia
contra los hongos fitopatégenos.

En consecuencia, el experto en la materia, intercambiaria por propineb,
compuesto de la familia del mancozeb de D1 en la combinacién para llegar asi al
objeto de |a reivindicacién 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Ademas en la reivindicacion 7 se menciona una composicion fungicida que no
menciona que ingredientes tiene, se asume que tiene la combinacion de la
reivindicacion 1, sin embargo el documento D1 da a conocer que se pueden
realizar formulaciones de las composiciones con accion microbicida que
comprende una cantidad de al menos dos ingredientes activos, como se menciono
anteriormente, donde se adicionan otros ingredientes (pagina 8).

Por otro lado en la reivindicacion 9 se menciona un procedimiento donde su (nica
etapa es mezclar la combinacion definida en las reivindicaciones 1 a 3 con
extendedores y/o tensioactivos, pero estas caracteristicas también estaban
divulgadas en el documento D1 que ensefa que una formulacion se puede
mezclar y/o moler con extendedores, solventes tensioactivos entre otros (pagina
8), ademas de mencionarse en |la preparacion de un concentrado en suspension
(pagina 11).

Por lo tanto las reivindicaciones dependientes 2 — 3, 7 y 9 no mencionan
caracteristicas inventivas adicionales y tampoco pueden ser consideradas
inventivas.

Conclusién:

Las reivindicaciones 1 — 3, 7 y 9 cumplen el requisitc de novedad (Art. 16), pero
no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

ICompendium of Pesticide Common Names. http://iwww.alanwood net/pesticides/index.htmi
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8. Conclusion

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

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 WO09700011 1-3,7y9 Nivel Inventivo

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de la Comision 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 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 concesion, se denegara la
patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término
faltante y presentarla por escrito

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 No. 10 de 2001.

JOSE LUIS SALAZAR Lépzz

Director de Nuevas Creaciones (C)

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

2 7 JUN. QUlZ

Elabcrado por: Mayra Alejandra Quintero Malbuena
Revisado por: Ana Delia Pinzén Garcia ‘
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