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Fecha de Presentacion internacional 12/Julie/2007

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

1. Documentos estudiados

Descripcion: Folios 4 a 58 8/Febrero/2009
Reivindicaciones: Folios 59 a 68 6/Febrero/2009
Prioridad; EP 06356093.2 13/Juliof/2006

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacion 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 invencidn
Titulo de ta solicitud: “Derivados de hidroximoil- tetrazol fungicidas”

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de obtener nuevos
compuestos plaguicidas para el tratamiento de cepas resistentes con mayor actividad
que los compuestos ya conocidos.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un
1 2
Ao N L<.
A L O (e

T

compuesto de la féormula (1) en donde:
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T es un grupo tetrazolilo sustituido o sin sustituir.
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L' se selecciona de

L se selecciona de

H(CR'RY),-
-(CR'RY(CR'sCR™M(CR'R’)
{CR RY-C=C{CR'RY)-
{CR'R)-O{CR'RY),-
“{CR'RY)eNHACR'RY),-

H{CR'R¥,- C{=0}-{CR 'R,
-(CR*RM-C{=0}0-(CR'R},
-{CR'R%)-O-C{=O}(CR'R),-

{CR'RYC(=0)-NH-{CR 'R},
(CR'RY-NH-C{=OHCR 'R},

ACRR),-
{CRMMLLOR =CRYCRRY), -
{CR*RY)y-C2C-{CRIR -
A(CR*RM,-O-(CR'’RY),-
ACR*R"y-NH{CR’R )=

(CR®R",-C=OHCRR )
4CR'R"),C(=OYO-HCR'RY,
A{CR*R}-O-C{=OHCR'R" -

-{CR°R")-C(=0)}NH-{CRR"),-
C(CRPR")-NH-C{=0RCRR -

A se selecciona de un lista de heterociclos A'-A'"®. ver folios 59-63.
Q se selecciona entre Q'-Q"2 ver folios 64-66.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificacién Internacional de
Patentes (CIP). AOTN43/713, CO7D257/04, C07D401/12, CO7D401/14, C07D403/12,
Co7D417/12.

4. Reivindicaciones relativas a un uso 0 a un segundo uso (Art 14y 21 D 486)
El uso de la reivindicacion 23 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

La reivindicacion 24 hace referencia a un método para controlar de manera curativa
o preventiva los hongos fitopatdgenos de las plantas o cultivos, caracterizado porque
un compuesto de formula (l) o una composicion que lo contiene “se aplica a la
semilla, a fa planta, a la fruta de la planta, o a |a tierra en la que crece la planta”. Es
evidente que la llamada etapa de “se aplica” corresponde a la manera de usar el
compuesto 0 su composicion y por lo tanto constituye un uso y no es patentable de
acuerdo al Art 14 de la Decisién 486.

Se aclara al solicitante que un método que comprende una Unica etapa de “se aplica”
es un uso. Sirvase retirar las reivindicaciones mencionadas.

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capitulo reivindicatorio carece de claridad porque la formula (1) T e
establece un nuclec estructural comin que relacione todos los compuestos
reclamados. Se sugiere al solicitante que limite el alcance de su invencién y
establezca de acuerdo a los compuestos de su preferencia una formula que
especifique un nicleo comun que relacione la invencion.

El compuesto de férmula (1) tal como se encuentra reclamado con la férmula
previamente mencionada y las definiciones T, L, L, A y Q establecidas abarca un
alcance extremadamente amplio en comparacién con el soporte presentado en la
solicitud, por lo tanto existe un numero indefinido de modalidades del compuesto que
no tienen soporte en la descripcidn. Se requiere al solicitante restringir el alcance de
la solicitud (particularmente reivindicaciones 1-22) de acuerdo al soporte presentado
en los folios 33-52 (Pags. 30-48) que se resume a continuacion:

Definicién Modalidades soportadas.
T la, Ic, Id, con E', E* son metilo o etilo
L -CH,-
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L? Enlace directo
A A2, A6, AB7
-NH,

-NH-C(O}- Ry; Ry = alquilo, cicloalguilo, haloalguilo, alguenilo, fenilo, arilalquilo, o
alquilamino, arilamino, alcoxilo, fenoxilo, alcoxialguilo

-C{Q)-alquito.

Q {Q1,Q6, Q12)

Opcionalmente sustituide con Cl, alquilo, fenilo.

La reivindicacion 22 carece de claridad porque define una composicion empleando
terminos generales como “soporte, vehiculo o carga aceptable” que generan un
numero indefinido de posibles componentes de la composicion que no encuentran
soporte en |a descripcién, ademas no se establecen las proporciones de los
componentes. Se aclara al solicitante que una composicién debe reclamarse de
manera concisa (de acuerdo al soporte proporcionado) especificando la naturaleza
quimica o nombre de sus componentes y las proporciones, se sugiere por lo tanto
restringir el alcance de la mencionada reivindicacion.

Descripcidn (Art 28 D 486)

La Descripcion carece de claridad porque el alcance establecido para la invencion es
demasiado amplio y dificulta establecer el aporte al campo técnico, ademas el
soporte presentado es escaso para validar el alcance reclamado para la invencién.

Se llama la atencion del solicitante sobre la afirmacion divulgada en el folio 4, pag.
1, lineas 23-24: “Los compuestos descritos en estos tres documentos (EP 1426371,
EP1184382, JP 2004-131392 y JP 2004-131416) no han demostrado proporcionar
una utilidad comparable a la de los compuestos de acuerdo con la invencién”, ya que
no se ha proporcionado evidencia de Ila mejora técnica de la “utilidad” de los
compuestos de la invencién en comparacion con los divulgados en [os documentos
citados. Se requiere al Solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

6. Determinacion del Estado de la Técnica
El Estado de la Técnica se determind con base en la Fecha de Presentacién de Ia

Solicitud de Prioridad: Julio 13 de 2006 y se encontraron |os siguientes documentos
que anticipan el objeto de esta solicitud:

ltem Documento Titulo Fecha de Publicacién®

D1 U5S5461049 Amide tetrazole ACAT inhibitors 24/Qctubre/1995
Tetrazoyl oxime derivatives and

D2 | EP1426371 (A1) | agrochemicals containing the same as 08/Junio/2004

the active ingredient

D3| JP200e1atets | T e icaton tereor
D4 JP2004131392 Tetrazole com;zﬁg;céfand application
o5 |epriassenar) | Coe Semebves e o e

30/Abrili2004

30/Abril72004

06/Marzo/2002

D1 hitp:/iwww.qoogle.com/patents/LIS5461048 divulga (Col.1 = Crtsr mnl 214 1 geivindicacidn 1) un

N Rs
- Lo
L Rip—N
T ,‘“ =
R R
3 H I Ry
comPuesto de férmula X en dende R puede ser entre otros, X puede ser N-

O-R" y R* puede ser bencilo, benzoilo o heteroarilo (col 3. Lin. 54 — cold-lin.25).
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D2

http:/iwotldwide.espacenet.com/publicationDetailsforiginalDocument?FT=D&date=20040809&DB=EPCLOCEIoca
lezen EP&CC=EP&NR=142837 1A1&KC=A1&ND=5 divulga (Pag. 4 Jin. 41a pag.5 lin.49, Reivindicacidn 1) un

Tt A P

e
compuesto de formula © -~ endonde A es untetrazo!y Het es un heterociclo seleccionado entre piridina y
tiazol, el compuesto divulgado coincide con la definicion de sus anélogos Ty A en la presente invencién. Los
compuestos divulgados en este documento presentan actividad contra patdogenos de plantas particularmenie
contra hongos filamentosos (P4g.29 in30-35, tablas 47-586).

D3
hitp ./Aworldwide espacenet.com/publicationDetails/hiblio?DB=EPODQC&!I=0&NTC=4&adjacent=true&locale=en E

. . Cagtn .
excelente actividad de control de pestes que corresponde a la formula X en donde Q se selecciona de
una lista de 14 heterociclos que abarca algunos de los heterociclos listados en |a definicion de A de la presente
invencion.

D4
hitp:fiworldwide espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB2EPODOC&II=0&ND=48adjacent=true&iocale=en E
P&FT=D8date=200404304CC=JP&NR=2004131418A&KC=A divulga (Reﬂmen, y pag. 2) un compuesta con

13792 0
M

g

LR .
excelente actividad de control de pestes que corresponde a la formula e en donde Q se selecciona
de una lista de 14 heterociclos que abarca algunos de los heterociclos listados en la definicion de A de la
presente invencion.

D5
hitp /iwarldwide espacenet.com/publicationDetails/biblic?DB=EPODOC&{I=3&ND=4&adjacent=true&locale=en E
P&FT=D&date=200203068CC=EP&NR=1184382A18KC=A1 (Resumen, Pags. 129-131 reivindicacion 1} un
CHy—Hu A
]
derivado de oxima de formula ses-uac  en la cual las definiciones de Het A coincide con su analogo Aenla

presente invencién; mientras que para Het B y Het C se sugieren heterociclos de 5 miembros con 1 o méas
heteroatomos seleccionados entre O, S o N.

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)
Novedad (Art 16 D486)

La reivindicacion 1 consiste en un compuesto como se describe en los folios 59-67
(Pags.55-63)

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

Caracteristicas esenciales D1
Compuesto de formula | Compuesto de farmula
q 7 '.-: L3
o No LY o T
A/L O .\\\1/ O )Lc/k, I.\'
T S
X
¥ ’;::.‘(R, 1
T Ay '
R? Alquilo C4-Cy lineal o ramificado.
L «{CR'R?),- X es .
R, R*= H yn=1 . N-O-R
n=0 R .
Bencilo
A Benzoilo
heteroarilo de 5 0 6 miembros
LZ
(SRR G(=0 )} NH-CR'RY),e -C{O)-NH-
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=Y
N

!
Q Rig—XN =
A

Ry

Las caracteristicas esenciales de la composicion de la reivindicacién 1 habian sido

divulgadas previamente en el documento D1, el cual da a conocer (Col.1 — Col5;
s

Col. 31-32 mi\;fnrﬁf*acic')n 1) un compuesto de férmula "

Ry
/= i
Rig—N

>/\f
puede ser entre otros, X puede ser N- O-R* y R* puede ser bencilo,
benzoilo o heteroarilo (col 3. Lin. 54 — col4-lin.25).

en donde R’

En consecuencia, |a reivindicacion 1 y sus dependientes 2-14 y 16-19 carecen de
novedad, segun lo divulgado en el documento D1.

La reivindicacion 22 que se refiere a una composicién fungicida que comprende un
ingrediente activo de formula (1) de acuerdo a la reivindicacion 1, carece de novedad
puesto dado que el compuesto de |a reinvidicaciéni carece de novedad.

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicacion 1 consiste en un compuesto como se describe en los folios 59-67
(Pags. 55-63)

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

Caracteristicas D2 D3 | D4 D5
esenciales '
Compuesto de Compuesio de Compuesto de Compuesto de Compuesto de
formula | férmula formula formula formula
1 F] -CH,~He t CHa—~Het A
atoMs e j 2 S PEIEE R ’
T H, | ? \
! N, Rivy < N
* @x i Mﬁ—r&w = HﬂBJL"HotC
Aes I _ Het B
Lo e . N . . f jq
q“ﬂ-’-"( N‘H‘"‘K R ‘-...‘\( ‘,!‘J R R N\/ﬁi"!\' NJY (\“IT
Yo ¥ N—N 1 N=p
1 . i - N X .
Y alquilo. 1 R" Alguilo C,-C; | R Alquilo C-Cs W\;L/y (:,,:\[’Y i
L? Enlace directo b4 -
{CR'R q=0 <5IY (,(If
= P Het C
v X R*n i oz 2 z
N
| ST
X H, halogeno. R? Halégeno n=0-3 S "
Q alquilo, alcoxi, ciano 2
entre otros. _E:;Ra‘ \@-z
2 ¥
L E A
1 {CR'RY),- :
l"-1 (2 ) CH2 i
R,R*= H yn=1 .
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i Het es Qes | Het A
ALk S % € o s = “"N—\ I . __(s ¢
! Q; z—(’J{ /‘(\?“R’ /Q,} ’[\‘} A/‘?'"?‘ -"iﬁv}" & \NI
e o S o o2 ca 24 as [
i o]
- R Q
R esH. o L Ly A3 3 D i m
halogeno > o o8 ce e (BTN
ZH, amino, 0 v o
Q-C{O}-NH- en = Nt I [ ["’ ! e
donde QesHo ’(\:J‘N'R‘ ”'J\N"N = W R /(Nj @\
alquiio Cng R o mz an i o] : W
Benziloxi entre R4 H 0 -NH-C(0Q)-R
otros. R" - H o Alguile Ci-C4

Los documentos D2-D4 son considerados el estado de la técnica cercano a la
invencidn definida en la reivindicacion 1 porque divulgan compuestos derivados de
oxima con actividad fungicida cuya estructura es similar a la reclamada en la
presente invencion:

El documento D2 divulga (Pag. 4 lin. 41a pag.5 lin.48, Reivindicacion 1) un

?"CH2"HG t

A,
compuesto de formula * L en donde A es un tetrazol y Het es un heterociclo
seleccionado entre piridina y tiazol, el compuesto divulgado, como se muestra en la
tabla, coincide con la definicidn de sus analogos Ty A en la presente invencién. Los
compuestos divulgados en este documento presentan actividad contra patégenos de
plantas particularmente contra hongos filamentosos (Pag.29 lin30-35, tablas 47-56)

Eldocumento D3 divulga (Resumen, y pag. 2) un compuesto con excelente actividad
> GC..,..Q
! "\%"\r,”" \E;

R')

de control de pestes que corresponde a la formula  %f  en donde Q se
selecciona de una lista de 14 heterociclos que abarca aigunos de los heterociclos
listados en la definicidn de A de la presente invencion.

El documento D4 divulga (Resumen, y pag. 2) un compuesto con excelente actividad

Ri—— | 0.0

ZI 'z
bd

de control de pestes que corresponde a la férmula k=i en donde Q se
selecciona de una lista de 14 heterociclos que abarca algunos de los heterociclos
listados en la definicién de A de la presente invencién.

Los compuestos divulgados en los documentos D2-D4 difieren del compuesto
reclamado en la reivindicacién 1, en la definicibn de Q, que segun la presente
invencion es un heterociclo de 5 miembros c¢on uno 0 mas heterodtomos
seleccionados entre N, O, S opcionalmente fusionado con un anillo de benceno (ver
lista Q1-Q72 folios 64-66), mientras que en los documentos D2-D4 se divuiga un
grupo fenilo.

No se ha proporcionado evidencia de que esta diferencia confiera a los compuestos
reclamados una ventaja técnica (p. ej incremento de la actividad fungicida) sobre
ios compuestos fungicidas divulgados en D2, D3 o D4,

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invencién se
puede formular asi: “cémo modificar el los compuestos divulgados en D2, D3 o D4
para obtener compuestos alternativos”.
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Sin embargo, los derivados de oximas sustituidos con heterociclos de 5 miembros

con ya se encuentran divulgados en D5, que da a conocer (Resumen, Pags. 129-131
CHy— Het A

|
N

reivindicacion 1) un derivado de oxima de férmula sws--rac  en la cual las
definiciones de Het A coincide con su analogo A en la presente invencién; mientras
que para Het B y Het C se sugieren heterociclos de 5 miembros con 1 © mas
heteroatomos seleccionados entre O, S o N como los reclamados en la definicién de
Q de la presente invencion.

En consecuencia, una persona medianamente versada en la materia, con el fin de
obtener nuevos derivados de oxima alternativos con actividad fungicida, habria
inferido con gran expectativa de éxito, la posibilidad de modificar los compuestos
fungicidas divulgados en D2-D4 de acuerdo a las ensefianzas de D5 que divulga
compuestos fungicidas derivados de oxima con sustituyentes de tipo heterociclo de 5
miembros, para llegar asi al objeto de la reivindicacion 1.

Por lo tanto, las reivindicaciones 1-22 carecen de nivel inventivo a laluzde D2y D5
ocD3yD50D4yDSs.

Conclusion:
Las reivindicaciones 1-22 no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

8. Conclusidon

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

ltem Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 US5461049 1-19y 22 Novedad

D2 EP1428371 (A1) 1-22 Nivel Inventivo

D3 JP2004131416 1-22 Nivel Inventivo

D4 JP2004131392 1-22 Nivel Inventivo

D5 EP1184382 (A1) 1-22 Nivel Inventivo

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 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.

Notifiguese 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.

e —— \v?
JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

S

Elr, anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha
Doy

Elabord Laura Carolina Pardo
Revisd Jacqueline Alfonso. ¢ ﬁm
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