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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

Descripcion: Folios 5a40 19/Junio/2009
Reivindicaciones: Folios 41 a 42 19/Junio/2009
Prioridad: JP 2006 321404 29/Noviembre/2006

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacion de Prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro
del plazo establecido (Art. 8 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la
prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invencién

Titulo de la solicitud: "composicion de control del dafio producido por insectos y
enfermedad de plantas, y método de prevencién del daiio producido por insectos y
enfermedad de plantas”

El problema planteado en esta solicitud es proporcionar una nueva composicion de
prevencion y método de control frente al dafio producido por plagas y enfermedades
a cuerpos de plantas, tierra, semillas de plantas etc., que muestre un efecto frente a
multiples patdégenos e insectos y que tengan baja toxicidad para mamiferos y peces.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una
composicion de control del dafio producido por insectos y enfermedad de plantas que
Expediente 09 084 110 1er Art 45



98
comprende principios activos dinotefurano y al menos un compuesto fungicida.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificacién Internacional de
Patentes (CIP): ADTN41/06, AOTN43/50, AD1TN43/80, A01IN47/38, ADTN51/00,
A01P3/00, AO1P7/04.

4. No es una invencion (Art 15 D 488 literal (b))

El objeto de la reivindicacién 9 que se refiere a una semilla, no se considera una
invencién, de acuerdo con el Art citado.

5. Reivindicaciones relativas a un uso 0 a un segundo uso (Art 14y 21 D 486)
La reivindicacion 6 se refiere a un método para la prevencion del dafio causado por
insectos y enfermedad de plantas que comprende “aplicar una composicion de
control de plagas segun una cualquiera de la reivindicacién 1 a la reivindicacién 5 a
un cuerpo de plantas, tierra, semilla de plantas, cereal almacenado ...". Es evidente
que llamada etapa de “aplicar” corresponde a la manera de usar la composicion de
las reivindicaciones 1-5, por lo tanto constituye un uso de ta misma. En consecuencia
la reivindicacion 6 y sus dependientes 7-8 y 10 no son patentables de acuerdo al
Articulo 14 de la Decision 486.

La reivindicacion 11 se refiere a un método para la prevencion del dafio causado por
insectos y enfermedad de plantas comprendiendo el método “aplicar a la semilla de la
planta, la composicién de control de dafio producido por insectos y enfermedad de
plantas segun una cualquiera de las reivindicaciones 1-5". Es evidente que llamada
etapa de "aplicar” corresponde a la manera de usar la composicién de la las
reivindicaciones 1-5, por lo tanto constituye un uso de la mismay no es patentable
de acuerdo ail Articulo 14 de la Decision 486,

Se aclara al solicitante que un método que comprende una Unica etapa de "aplicar”
corresponde a un uso. Sirvase retirar la reivindicacion mencionada.

6. De la Solicitud de Patente
Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)
El capitulo reivindicatorio carece de claridad porque:

* Se emplean expresiones como “al menos” que son de caracter no limitativo e
impiden establecer el alcance de las reivindicaciones. Se sugiere eliminar
dicha expresion del capitulo reivindicatorio.

e Se define un componente de la composicion por su actividad como
“fungicida”. En consecuencia se origina un numero indefinido de posibles
combinaciones para las cuales no existe soporte en la descripcion. Se sugiere
al solicitante restringir el alcance del pliego reivindicatorio de acuerdo al
soporte presentado en la descripcién (Folios 27-40; Pags. 23-36).

» No se establecen las proporciones de los componentes en la composicién
reclamada. Se aclara al solicitante que las proporciones de una composicién
son una caracteristica esencial de la misma y deben incluirse en la
reivindicacion independiente.
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Descripcion (Art 28 D 486)

La Descripcidén no proporciona evidencia suficiente para validar el uso de términos
generales como “fungicida” en la caracterizacion de la composicién reclamada en el
pliego reivindicatorio.Se requiere al Solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

7. Unidad de invencion (Art 25 D 486)

L.a Solicitud no cumple con el Requisito de Unidad de Invencién porque se refierea 3
Grupos Inventivos definidos por las siguientes caracteristicas esenciales:

Grupo Composicion que contiene
inventivo
1° Fungicida tipo sulfoanilida; Flusulfamid
2° Dinctefurana Fungicida tipo oxazol: Hymexazol
¥ Fungicida tipo conazol. Simeconazol

E! concepto comun que relaciona los 3 grupos es el compuesto dinotefurano, dicho
activo insecticida se encuentra divulgado en el documento US5532365 (D5), por lo
tanto carece de novedad y no puede considerarse el concepto inventivo que
relaciona todos los aspectos de la invencién. En consecuencia |a solicitud carece de
unidad de invencién.

Se sugiere presentar las Solicitudes Divisionales que considere necesarias, ¢ limitar
fa solicitud inicial a una sola invencion, eliminando de ella las otras invenciones.

8. Determinacion del Estado de la Técnica
El Estado de la Técnica se determind con base en la Fecha de Presentacion de fa

Solicitud de Prioridad: Noviembre 29 de 2006, y se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:;

ltem Documento Titulo Fecha de Publicacién®
D1 US2006063829 Synergistic insecticide mixtures 23/Marzo/2006
Plant disease control composition and
D2 JP2006213664 its control method 17/Agosto/2006
Fungicidal active substance

o3 US2005009703 combinations containing trifloxystrobin 13/Enera/2005

D4 JPB245322 Bactericidal/germicidal composition 24/Septiembre/ 1998
05 US5532365 Intermediate for furanyl insecticide 2/Julio/1996

D1
hitp./Aworldwide espacenet.comipublicationDetaiis/description?CC=USENR=2006063820A18KC=A18F T=D&ND=
6&date=20060323&DB=EPODOCAlocale=en EP da a conocer (resumen) una composicion insecticida de un

LA S

activo de férmula ~ (Dinotefurano) en una proporcion de 0.1-95% (Parrafo 0048} y se propone |a

combinacién con ofros activos con actividad fungicida (Parrafo 0049-0056) entre los cuales se sugieren
fungicidas de tipo conazol p. ej. diclobutrazol, diniconazol, etaconazol y flusulfamida.

D2

hitp://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=JP&NR=20062 13664A&KC=A&FT=D&ND=48&date=
200608178DB=EPODOC&locale=en_EP divulga (Resumen) una composicion para el contral de pesies que
comprende un ingrediente microbicida particularmente "penthiopyrad® y un ingrediente insecticida entre los
cuales se sugiere dinotefurano,

D3 .
http:#iworldwide. espacenet. com/publicationDetails/biblio ?CC=US&NR=2005009703A1&KC=A1&F T=D&ND=5&dat
£=20050113&4DB=EPODOCRIocale=en EF da a conocer (Parrafo 004-0018) una composicidn que contiene el
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activo fungicida trifloxistrobin y activos insecticidas ente los cuales se sugiere el dinotefurano. En las tablas A5,
B6, C6 y D6 se muestran ejemplos de la combinacién descrita y se demuestra el efecto sinérgico.

D4
http://worldwide.espacenet. com/publicationDetails/biblio?CC=JPANR=8245322 ARKC =ASFT=DE&ND=4&date=199
60924&DB=EPODOC&ocale=en EP daa conocer {Resumen) una composicion con alta actividad insecticida y

B
Glr-?f\{?!l—m
germicida que contiene un compuesto activo de formula s—o; en done R'-R* son hidrageno

{dinotefurano) y un ingrediente con actividad fungicida: triziclazol.

D5
hitp:/iworldwide espacenet.com/publicationDetails/biklio?CC=US&NR=5532365A8KC=A&FT=N&ND=58date=199
60702&DB=EPODOCA&locale=en EP da a conocer (Resumen. cott lin. 51 a col. 2 lin. 30) un compuesto con
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actividad insecticida de formulta z donde X'-X". R’ yR?sonH y Z representa =N-NO;

(Dinotefuranc) y se sugiere ademas su combinacién (col. 17 lin 48 2 col. 18 1in.34) con ofros activos ente los
cuales se sugieren fungicidas a fin de oblener efecto sinérgicos.

9. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)
Grupo inventivo |

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicacion 1 consiste en una composicion de control del dafo producido por
insectos y enfermedad de plantas que comprende principios activos dinotefurano y al
menos un compuesto fungicida.

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

| Caracteristicas D1 D2 D3 | D4 | D5
esenciales i |
Composicion ‘
gz;oontrm del Composicion
. producida por Composicién para el Compaosicion | Composicion Composicidon
insectos y P insecticida control de fungicida insecticida insecticida
enfermedad pestes
de plantas .
Que contiene Que contiene Souriprende Sounetiene Que contiene [ Que contiene
XN
! 4} ¢ %K
PRI TTRNY
T ‘O\m . a}) AN
Dinotefurano | ™" ™" | Dinotefurano | Dinotefurano Ny i
Iy N—ND,
e R™-R* son XX R'y R?
hidrégeno sonHy
Z representa
=N-N02
, Al menos un
| compuesto Flusulfamida | Penthiopyrad | trifloxistrobin | triciclazol Fungicida
fungicida. |
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Las caracteristicas esenciales de la composicion de la reivindicacion 1 habian sido
divulgadas previamente en D1-D5

D1 da a conocer una composicion insecticida de un activo de férmula

/ :
u:}—cu_-—.\‘\‘]/xum,

§

o, (Dinotefurano) en una proporcién de 0.1-95% (Parrafo 0048) y se
propone la combinacién con otros actives con actividad fungicida (Parrafo 0049-
0036) entre jos cuales se sugieren fungicidas de tipo conazol p. ej. diclobutrazol,
diniconazol, etaconazo! y flusulfamida.

D2 divulga (Resumen} una composicidn para el control de pestes que comprende un
ingrediente microbicida particutarmente "penthiopyrad” y un ingrediente insecticida
entre los cuales se sugiere dinotefurano.

D3 da a conocer (Parrafo 004-0018) una composicion gue contiene el activo fungicida
trifloxistrobin y activos insecticidas ente los cuales se sugiere el dinotefurano. En las
tablas A5, B6, C6 y D6 se muestran ejemplos de la combinacion descrita y se
demuestra el efecto sinérgico.

D4 da a conocer (Resumen) una composicién con alta actividad insecticida v

Ky

0, R, R;
- ("
m,——n\irh—a.
germicida que contiene un compuesto activo de formula N—No; endone

R'-R* son hidrégeno (dinotefurano) y un ingrediente con actividad fungicida:
triziclazol.

D5 da a conocer (Resumen, col1 lin. 51 a coi. 2 lin. 30) un compuesto con actividad
X Ke
.

Y m
0 E"‘x. :i<.
™ G —n EY
>:.’}:;’ x \C '
insecticida de formula :  donde X'-X”, R'y R? son H y Z representa
=N-NO; (Dinotefurano) y se sugiere ademas su combinacién (col. 17 lin. 48 a col. 18
lin.34) con otros activos ente los cuales se sugieren fungicidas a fin de obtener efecto

SiNérgicos.

En consecuencia, la reivindicacién 1 carece de novedad, segun lo divulgado en fos
documentos D1-D5 y la reivindicacidn 2 carece de novedad respecto a lo divulgado
en el documento D1.

Conclusién:
Las reivindicaciones 1 - 2 no cumplen el requisito de novedad (Art. 16).
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10.Conclusion

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

Item Documento Reivindicaciones afectadas | Requisito que afecta
21 US2006063829 1-2 Novedad

D2 JP2006213664 1 Novedad

D3 US2005008703 1 Novedad

D4 JPB8245322 1 Novedad

D& US5532365 1 Novedad 3

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de 1a Comisién 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 comunicacién. En caso de
no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran
los impedimentos para la concesién, se denegara 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 No. 10 de 2001.

A

" JESUS FERNEL GARCIA GARCIA
Director de Nuevas Creaciones (E)

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

2 5L, 20

Elabord Laura Carolina Pardo 0 f/d
Revist Jacqueline Alfonso.
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