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1. Documentos estudiados

Descripcion: Radicado N°15-109591-00000-00000 13/mayo/2015
Reivindicaciones: Radicado N°15-109591-00000-00000 13/mayo/2015
EP11356006.4 22/abril/2011

Prioridad:
US 61/486,475 16/mayo/2011

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. Presentacidon de Solicitudes Fraccionarias (Art 36 D 486)
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Se aceptan para examen las solicitudes fraccionarias presentadas y radicadas bajo el
N° 15-109565-00000-0000, 15-109578-00000-0000, 15-109588-00000-0000, 15-
109591-00000-0000 y 15-109607-00000-0000, porque no implican ampliacion de la
materia contenida en la solicitud inicial.

4. Objeto de la invencion

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capitulo primero del Titulo 10
de la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendra en cuenta la
tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las
reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga mas de diez (10)
reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sélo se estudiaran las
cubiertas por la tasa pagada.

Para el caso de la presente solicitud, al verificar la tasa pagada, todo el ultimo capitulo
reivindicatorio presentado se tendrd en cuenta para realizar el examen de
patentabilidad.

Titulo de la solicitud: “Combinaciones de compuestos activos que comprenden de
(tio)carboxamida y un compuesto activo insecticida o acaricida o nematicida”

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de desarrollar combinaciones o
composiciones que presenten mejoras en cuanto a alguno de los siguientes aspectos
espectro de accidn, toxicidad, selectividad, entre otros.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una
combinacion que comprende (A) un derivado de carboxamida de formula (1), (B) un un
compuesto insecticida o acaricida o nematicida, debidamente definida (radicado N°15-
109591-00000-00000, Pags. 2).

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): A 01 N 43/56 // 41/10 // 43/22// 43/40 /] 43/90 // 47102 // 47106 /] 47/22 I/
47124 1147140 // 51/00 // 53/00 // P3/00 // 7/00.

5. De la Solicitud de Patente

Titulo

El titulo no corresponde con el objeto de la solicitud porque es muy general y se
abarcan muchos tipos de compuestos y se requiere que sea mas especifico de acuerdo
con la materia reclamada, es decir al nombre de los dos compuestos que forman la
combinacidn, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la correccion necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capitulo reivindicatorio no se encuentra debidamente soportadas en la descripciéon
puesto que en las realizaciones preferidas hace referencia a la preparacion y actividad
de los compuestos y combinaciones de los componentes con las caracteristicas que se
mencionan en la tabla 1.

Se sugiere restringir la solicitud a una razonable cantidad de acuerdo al tipo de
componente B, debido a sus diferencias estructurales y funcionales. Teniendo en
cuenta la descripcién en los ejemplos se encuentra:

Tabla 1. Ejemplos de la combinacion
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Componentes de

: L, Soporte de los ejemplos presentados
la combinacion p jemp P

N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-N-(2-isopropilbencil)-1-metil-1H-pirazol-4-
carboxamida;

N-(5-cloro-2-isopropilbencil)-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro -1-metil-1H-pirazol-
4-carboxamida;

N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-N-(5-fluoro-2-isopropilbencil)-1-metil-1H-
pirazol-4-carboxamida;

(A)Derivado de

formula | N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-N-(5-fluoro-2-isopropilbencil)-1-metil- 1H-pirazol-

4-carboxamida;

@/\N N N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-N-(2-isopropil-5-metilbencil)-1-metil-1H-pirazol-
\ 4-carboxamida

N-[5-cloro-2-(trifluorometil)bencil]-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-
pirazol-4-carboxamida

N-[2-cloro-6-(trifluorometil)bencil]-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-
pirazol-4-carboxamida

N-[3-cloro-2-fluoro-6-(trifluorometil)bencil]-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-
metil-1H-pirazol-4-carboxamida

(B)_Com(gJ_lJ_EStOI fiproles: etiprol, fipronilo

activo adiciona
Ir;?;i(;it:;(i::jiaoo piretroides: B-ciflutrina, deltametrina, transflutrina, teflutrina, L-cihalotrina
nematicida avermectinas: abamectina

El solicitante debe definir especificamente la materia y el alcance de la invencién a
través de las caracteristicas técnicas esenciales que se encuentren enteramente
soportadas en la descripcion.

La reivindicacion 1 hace referencia a una combinaciébn pero no se mencionan las
proporciones de los mismos, por lo tanto se sugiere mencionar cuales son los
componentes y sus proporciones. Las proporciones se mencionan en la reivindicacion
3, pero la reivindicacién 1 es la independiente que contiene todas las caracteristicas
esenciales de la invencion y por lo tanto en ella deben mencionarse las proporciones

La reivindicacion 4 no es clara porque:

- los términos “tensioactivos” y “agentes prolongadores”, no son claros porque abarcan
muchos tipos de compuestos, puesto que para una persona de nivel medio versada en
la materia cada uno de ellos evoca su funcién y no se esta indicando la denominacion
comun del compuesto que se aplica. Se sugiere definir a qué tipo o tipos de dichos
componentes se esta haciendo referencia, pues no se puede definir sélo por su funcion

- se encabeza como proceso y simplemente se refiere a un proceso de preparacion de
la composicién reivindicada el cual consiste Unicamente en mezclar los dos
componentes, sin embargo no se mencionan las condiciones necesarias para realizar
dicho proceso. Se le recuerda al solicitante que un proceso se refiere a actividades
ordenadas por una secuencia de etapas légicas. Se requiere entonces que se
modifique la reivindicacién 4 de manera tal que se especifiquen las etapas necesarias
para llevar a cabo el proceso y las condiciones necesarias de cada una de dichas
etapas.
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6. Unidad de invencion (Art 25 D 486)

El objeto de la presente invencion corresponde a combinaciones de sustancias activas

TFF
X

N

@AAF L

definidas porque contienen al menos un compuesto de formula (1) \ como
concepto inventivo comun que relaciona todas las modalidades de la invencién. Sin
embargo, después de una comparacion de estos compuestos con el estado de la
técnica se encontré que dichos compuestos no se pueden considerar como elemento
unificador que relaciona las modalidades de la invencidon puesto que carecen de
novedad frente a las ensefianzas de los documentos D1 o D2. Por lo tanto el concepto
comun no es nuevo ni inventivo y no se cumple con el requisito de unidad de invencién.

De tal manera que se encuentran 3 grupos debido a las diferencias estructurales y
funcionales que presentan los componentes activos (B), que incluyen diferentes tipos
de compuestos, los cuales se combinan con los compuestos de formula (1).

Los 3 grupos inventivos estan definidos por las siguientes caracteristicas esenciales
teniendo en cuenta lo sustentado en las realizaciones preferidas y la numeraciéon de
acuerdo a lo ya mencionado en el oficio N°15229 de la solicitud parental bajo el
radicado 13-241878-00000-0000.

Tipo fungicida (se_gun estructura y Ejemplos _ Grup_o
funcion) inventivo
F
. F F
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s e
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70

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

7. Determinacion del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determiné con base en la Fecha de Presentacion de la
Solicitud de Prioridad, abril 13 de 2011 y se encontraron los siguientes documentos que
anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicaciéon
D1 W02010130767 “Fungicide pyrazole carboxamides derivatives” 18/noviembre/2010
“Fungicide n-cycloalkyl-benzyl-amide
D2 W0O2007087906 derivatives” 09/Agosto/2007
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El documento D1 W divulga un (A) derivado de férmula (I) & * donde Z2y Z3:H; Z1:

ciclopropil; X1y X2: F; T: OuS; Y: CR5; R1, R2, R3, R4 0 R5: H, alquil-C1-C8 sustituido o no sustituido;
halégeno alquil C1-C8, entre otros, mezclados con uno o mas insecticidas, fungicida, acaricida o
feromona. Los insecticidas y acaricidas pueden ser dinocap, fenotrina (Pag 2, linea 24 a 36; Pag. 3,
lineas 14 — 30; Pag. 17, lineas 22 — 25; Pag. 21, linea 21; Pag. 22, linea 27)

R
Z1
| /
ATN )y R® T/N
El documento D2? divulga un compuesto de formula (1) o Z 7 donde A es R

(A™). Donde Z! es cicloalquilo Cs-C- sustituido o no sustituido, ciano, alquil Ci-Cs, alcoxi C;-Ce, entre
otros; Z? y Z® representan H, halégeno, nitro, ciano, amino, hidroxil, alquil C:-Cs, cicloalquil Cs-C5, entre
otros; X es haldgeno, nitro, ciano, hidroxil, sulfanil, amino, alquil C;-Cs, alcoxi C;-Cs, halogenoalquil C;-Cs,
entre otros; nes 1, 2, 3,4 05 (Pag. 1, linea 25 a Pag. 3, linea 18; P4g. 18, linea 25 a P4g. 9, linea 1 — 11;
Pag. 58, reivindicacion 11)

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicacion 1 consiste en una combinacion de compuestos activos que
7 INoF
X
N N

E | N
comprende un compuesto de formula | AF \ junto con un componente (B)
debidamente definidos (Rad. N°15-109591-00000-00000, Pags. 67)

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

Caracteristicas esenciales D1 D2
Combinacién de compuesto Combinacién de compuesto Combinacién de compuesto
activo que comprende: activo que comprende: activo que comprende:

(A) derivado de férmula (1)
(A)derivado de formula (1) i

Z1
LN g 7oyt N ),
X N A t!l\ l I\Il _x | R2 \I-r
®AA Ly o z7 ; Z*:
- R donde Z2 cicloalquilo Cs-C+; 7%y Z3%H,
y Z%:H; Z*: ciclopropil.

10URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
DB=worldwide.espacenet.com&lI=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20101118&CC=
WO&NR=2010130767A2&KC=A2

20URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070809&CC=WO&NR=200708
7906A1&KC=A1
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LN = | R*:halogenoalquil
1 2 JJ \ %1
B Xty XeF R N
N A: Lo R*: H, hal6geno,
' R36:algui| Clii
T: O T: OuS 0]
_ . Y:CR5 . .
X: 2-isopropil, 2- X: alquil C;-Cg, alcoxi
ciclopropil, 2-terc-butil, 5- R, R?, R?, R* 0 R® H, alquil-Cs- C,-Cs, halogenoalquil C;-Cs,
cloro-2-etil, 5-cloro-2- Cs sustituido o no sotituido: entre otros.
isopropil, entre otros halégeno alquil C:-Cs, entre otros
(B)compuesto adicional
insecticida o acaricida o Mezclados con uno o mas
nematicida seleccionado de | insecticidas, fungicida, acaricida Mezclados con uno 0 méas
etiprol, fipronilo, B-ciflutrina, o feromona. Los insecticidas y insecticidas, fungicida, acaricida
deltametrina, transflutrina, acaricidas pueden ser dinocap, o feromona
teflutrina, L-cihalotrina, fenotrina
Abamectina

Los documentos D1 y D2 son considerados el estado de la técnica cercano a la
invencion definida en la reivindicacion 1, porque:

D1 divulga un (A) derivado de férmula (I) donde Z2y Z3:H; Z1: ciclopropil; X1y X2:
F; T. OuS;Y:CR5;R1, R2, R3, R4 0 R5: H, alquil-C1-C8 sustituido o no sustituido;
halégeno alquil C1-C8, entre otros, mezclados con uno o mas insecticidas, fungicida,
acaricida o feromona. Los insecticidas y acaricidas pueden ser dinocap, fenotrina (Pag
2, linea 24 a 36; Pag. 3, lineas 14 — 30; Pag. 17, lineas 22 — 25; Pag. 21, linea 21; Pag.
22, linea 27)

R
Z1
N ), AN
I
D2 divulga un compuesto de formula (I) o 7 donde A es R*

(A®®), siendo R* es H, halégeno, alquil C;-Cs, cicloalquil Cs-Cs, halogenoalquil C;-Cs,
entre otros; R* es H, halégeno, alquil C;-Cs, ciano, alcoxi C;-Cs, entre otros; R¥* es H o
alquil C;-Cs (Pag. 18, linea 25 a P4g. 9, linea 1 — 11). Donde Z* es cicloalquilo Cs-C; Z?
y Z3 representan H; X alquil C;-Cs, alcoxi C;-Cs, halogenoalquil C;-Cs, entre otros; n es
1, 2, 3, 4 0 5 (Pag. 1, linea 25 a Pag. 3, linea 18), componentes que pueden ser
mezclados con uno o mas insecticidas, fungicida, acaricida o feromona (Pag. 19, linea 1
—4)

Como se evidencia en la tabla comparativa anteriormente presentada, la combinacién
de compuestos activos descrita en la reivindicacion 1 de la presente solicitud
corresponde a una seleccion del componente (B) teniendo en cuenta los diferentes
tipos de compuestos insecticidas, nematicidas o acaricidas de acuerdo a su funcién y
estructura.

La diferencia entre las mezclas herbicidas ensefiadas en cada uno de los documentos
radica en que la anterioridad D1 o D2 no describe de manera especifica los tipos de
insecticidas, nematicidas o acaricidas descritos en las realizaciones preferidas de la
solicitud.
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No obstante, el efecto que logra realizar la seleccion de (B) en la combinacién ahora
reivindicada no puede ser determinado porque no existe alguna evidencia que indique
gue dicha combinacién de compuestos tenga alguna ventaja técnica en su actividad
insecticidas, nematicidas o acaricidas sobre las combinaciones de compuestos activos
ya conocidos en la anterioridad D1 o D2.

Por lo tanto el Problema Técnico Objetivo de la presente solicitud consiste en
proporcionar una combinacién de compuestos con actividad insecticidas, nematicidas o
acaricidas seleccionados de compuestos ya comprendidos en combinaciones con
actividad pesticida ensefiado en el documento D1 o D2.

Como consecuencia de los hechos mencionados en los parrafos anteriores la persona
medianamente versada en la materia habria derivado de manera obvia y sin mucho
esfuerzo de su parte la mezcla de compuestos con actividad insecticidas, nematicidas o
acaricidas descrita en la reivindicacion 1 de la presente solicitud a partir de las
ensefianzas del documentos D1 o D2, toda vez que esta se limita a una simple
seleccién de los compuestos con actividad pesticida presentes en las combinaciones ya
conocidas en la anterioridad D1 o D2.

Puesto que las reivindicaciones 2-4 no mencionan caracteristicas inventivas adicionales
tampoco se pueden considerar inventivas.

9. Conclusiéon

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

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 W02010130767 1-4 Nivel inventivo
D2 W0O2007087906 1-4 Nivel inventivo
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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 del dia siguiente de la fecha de notificacion de la presente comunicacion.
En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o0 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 de
sesenta (60) dias para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara
a modificar el capitulo reivindicatorio y éste contenga mas de diez (10) reivindicaciones, no
pagard la tasa de modificacidbn voluntaria pero si la correspondiente al pago por
reivindicacion adicional.

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.

-
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JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Diractor de Nuevas Craaciones (c)
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El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2015-06-02

Elabord: Mayra Alejandra Quintero
Revisoé: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo

Expediente 15-109591- -1 ler Art. 45

Superintendencia de Industriay Comercio: Cra13 No. 27- 00 pis 6,7 y 10- PBX: (571) 5870000
E-mail: contacteno Bogotd D.C., Colombia
{,p) Ulllf:i%[.N[E'F!l:El'J R
NDUSTRIA ¥ TURISMO

Sefior ciudadano la entidad le ofrece |os siguientes canales para hacer seguimiento a su solicitud asi:
Péagina web: www sic gov Linea gratuita a nivel nacional: 018000 910165
Centro de atencién telefénica en Bogotd: 5920400 Kiosco Informatico Centro Comercial Gran Estacién en Bogota




