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1. Documentos estudiados

Descripcion: Rad. N° 14-185809-00000-0000 25/agosto/2014
Reivindicaciones: Rad. N° 14-185809-00000-0000 25/agosto/2014
Prioridad: EP 12157090.7 27/febrero/2012

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacion de prioridad porgque ésta solicitud fue presentada dentro del
plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la
prioridad reivindicada.
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3. Objeto de la invencidn

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.

Titulo de la solicitud: “COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de combinaciones
novedosas de compuestos activos fungicidas para controlar de forma curativa o
preventiva plantas y cultivos.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una
combinacién que comprende (A) al menos un tiazolilisoxazolina de formula (1):
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R1 representa fenilo, que estd la menos sustituido con un metilsulfoniloxi y
opcionalmente esta adicionalmente sustituido con sustituyentes seleccionados del
grupo consiste en metilo, metoxi, fldor, o cloro, o una sal del mismo aceptable para uso
agroquimico y

(B) al menos un compuesto activo seleccionado de los siguientes grupos

(1) inhibidores de la sintesis de ergosterol,

(2) inhibidores de la cadena respiratoria en el complejo 1 o I,

(3) inhibidores de la cadena respitaroria en el complejo 1 o

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): AO1N 43/80, AO1N 37/34, AO1P 3/00, AO1P 21/00.

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

El uso de los compuestos de férmula (I) y de las combinaciones de la reivindicacion
descritos en las reivindicaciones 6, 7, 9 y 10 no son patentables de conformidad con
el articulo 14 de la Decision 486. Sirvase retirar las reivindicaciones 6,7,9y 10 de la
solicitud.

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicacién 1 no es clara porque la definiciéon del sustituyente R* es muy amplia
y da lugar a un namero indeterminado de compuestos que no encuentran un debido
sustento en el capitulo descriptivo, los cuales a su vez dan origen a gran numero de
combinaciones de las cuales no se encuentra un sustento de su efecto técnico en la
descripcion. Se requiere que al solicitante modifique la reivindicacion 1 y todas sus
reivindicaciones dependientes de tal forma que todos el sustituyente R* se limiten a los
compuestos que fueron sintetizados y probados.

La reivindicaciéon 1 no es clara porque describe una combinacion que comprende
compuestos derivados de tiazolilisoxazolina de férmula (I) y compuestos activos
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agricolamente pero no menciona de manera especifica y bien delimitada en qué
proporcién se encuentra cada uno de dichos componentes dentro de la combinacion.
Se le recuerda al solicitante que una composicion o combinacién debe ser definida en
funcion de sus caracteristicas técnicas esenciales las cuales corresponden a sus
ingredientes esenciales (en este caso, el nombre quimico especifico de cada uno de
los compuestos utilizados en la preparacion de la combinacién) y la proporcion
especifica y bien delimitada en la que se encuentra cada uno de ellos. Se requiere
entonces que el solicitante modifique la reivindicacién 1 y todas sus reivindicaciones
dependientes de tal forma que se mencione de manera especifica el nombre quimico
de cada uno de los componentes de la composicidon y la proporcion bien delimitada en
la que se encuentra cada uno de ellos.

De manera similar, los compuestos comprendidos en la combinacion que se pretende
proteger se caracterizan por su funcién o su actividad, por ejemplo, inhibidores de la
sintesis de ergosterol. Es necesario eliminar todas las expresiones en donde se
caracteriza los compuestos empleando la funcién que cumplen y reemplazarlas por el
nombre quimico especifico de los compuestos presentes en la combinacion.

La reivindicacion 1 no es clara porqgue comprende expresiones muy generales que
abarcan un namero indefinido de compuestos que no encuentran un debido sustento
en la descripcion y que a su vez dan origen a un elevado niumero de combinaciones.
Estas expresiones corresponden a: “inhibidores de la sintesis de ergosterol”,
“inhibidores de la cadena respiratoria en el complejo | o 117, “inhibidores de la cadena
respiratoria en el complejo | o II”, entre otros. Se requiere que la solicitante modifique la
reivindicacion 1 y todas sus reivindicaciones dependientes de tal forma que las
expresiones antes mencionadas se limiten a los compuestos especificos (inhibidores
especificos) que fueron empleados y probados en la composicién herbicida que se
pretende proteger. Es importante tener en cuenta que la solicitud ejemplifica apenas 38
combinaciones, y por tal razén la generalizacion que de las combinaciones que se
pretende reclamar no encuentra un debido sustento en la descripcion.

En este sentido, es importante sefialar que si bien es cierto que una invencién no esta
limitada por los ejemplos alli ilustrados, el capitulo reivindicatorio actualmente
presentado corresponde a una generalizacion de caracter especulativo, que ademas
involucra una extrapolacion a un elevado numero de compuestos y combinaciones, de
la evidencia técnica exhibida por un grupo muy pequefo de compuestos.

6. Determinacion del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determind con base en la fecha de presentacién de la
solicitud de la cual se invoca prioridad, es decir, el 27 de febrero de 2012.

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontré el siguiente
documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Item Documento Titulo Fecha de Publicacion

D1 US2010240619A1 FUNGICIDAL MIXTURES 23/septiembre/2010

El documento D1' ensefia combinaciones fungicidas sinérgicas que contienen tiazolilisoxalinas de
férmula (1)

1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?

D%ﬁ%@%%ﬁ!&%&@gdj@fent=true&locale=en_E P&FT= D&datizé?lﬂ??%CC:US&N R=2010240619A1&KC=A1
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7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo

La reivindicacién 1 describe una combinacién que comprende (A) al menos un
tiazolilisoxazolina de formula (1):
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R1 representa fenilo, que estd la menos sustituido con un metilsulfoniloxi y
opcionalmente esta adicionalmente sustituido con sustituyentes seleccionados del
grupo consiste en metilo, metoxi, fldor, o cloro, o una sal del mismo aceptable para uso
agroquimico y

(B) al menos un compuesto activo seleccionado de los siguientes grupos

() inhibidores de la sintesis de ergosterol,

(2) inhibidores de la cadena respiratoria en el complejo 1 o I,

(3) inhibidores de la cadena respitaroria en el complejo 1 o |l

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales

D1

Combinacion que comprende
(A) al menos un
tiazolilisoxazolina de férmula
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R1 representa fenilo, que esta
la menos sustituido con un
metilsulfoniloxi y
opcionalmente esta
adicionalmente sustituido con
sustituyentes  seleccionados
del grupo consiste en metilo,
metoxi, fldor, o cloro, o una
sal del mismo aceptable para
uso agroquimico y

(B) al menos un compuesto
activo seleccionado de los
siguientes grupos

(1) inhibidores de la sintesis
de ergosterol,

(2) inhibidores de la cadena
respiratoria en el complejo | o
I,

(3) inhibidores de la cadena
respiratoria en el complejo | o
Il;

Entre otros.

combinaciones fungicidas sinérgicas que contienen tiazolilisoxalinas de
férmula (1)
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A: CHR15 o NR16
R15: H, halégeno, CN, OH, CHO, alquilo C1-C4, alquenilo C2-C4,

alquinilo C2-C4, haloalquilo C1-C4, haloalquenilo, haloalquinilo,
alcoxialquilo, alquiltioalquilo, alquilsulfinilalquil, alquilcarbonil,
haloalquilcarbonil, dialquilcarbonil, alcoxi,haloalquiltio, SH, amino,

hidroxialquilo, alqueniloxi, alquiniloxi;
R16: H, alquilo, alquilo C1-C4, alquenilo C2-C4, alquinilo C2-C4,

haloalquilo  C1-C4, haloalquenilo, haloalquinilo, alcoxialquilo,
alquiltioalquilo,  alquilsulfinilalquil,  alquilcarbonil, haloalquilcarbonil,
dialquilcarbonil,  alcoxi,haloalquiltio, ~SH, amino, hidroxialquilo,

alqueniloxi, alquiniloxi;
W: O, S;

=~ . ¥ N . /
t N ’ N
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R2: CN, halégeno, OH, alquilo, alquenilo, haloalquilo o alcoxi, 0 pueden
formar un sistema de anillo biciclico.

y un segundo fungicida que puede ser (Parr. 122 - 170):

(b1) fungicidas metil bencimidazol carbamato (MBC),

(b2) fungicidas dicarboxamida,
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(b3) fungicidas inhibidor demetilacion (DMI),

(b4) fungicidas fenilamida,

(b5) fungicidas amino/morfolino,

(b6) fungicidas inhibidores biosintesis de fosfolipidos,
(b7) fungicidas carboxamidas,

(b8) fungicidas hidroxi(2-amino-)pirimidina,

(b9) fungicidas N-fenil carbamato,

(b10) fungicidas N-fenilcarbamato; entre otros.

El documento perteneciente al estado de la técnica de la combinacion descrita en la
reivindicacion 1 de la presente solicitud corresponde a D1 porque:

El documento D1 ensefia combinaciones fungicidas sinérgicas que contienen
tiazolilisoxalinas de formula (1)
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A: CHR15 o NR16; R15: H, halégeno, CN, OH, CHO, alquilo C1-C4, alquenilo C2-C4,
alquinilo C2-C4, haloalquilo C1-C4, haloalquenilo, haloalquinilo, alcoxialquilo,
alquiltioalquilo, alquilsulfinilalquil, alquilcarbonil, haloalquilcarbonil, dialquilcarbonil,
alcoxi,haloalquiltio, SH, amino, hidroxialquilo, alqueniloxi, alquiniloxi; R16: H, alquilo,
alquilo C1-C4, alquenilo C2-C4, alquinilo C2-C4, haloalquilo C1-C4, haloalquenilo,

haloalquinilo, alcoxialquilo, alquiltioalquilo, anuiIsquiniIanuiI alquilcarbonil,
haloalquilcarbonil, dialquilcarbonil, alcoxi,haloalquiltio, amino, hidroxialquilo,
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o pueden formar un sistema de anillo biciclico; y un segundo fungicida que puede ser
(Parr. 122 - 170): (b1) fungicidas metil bencimidazol carbamato (MBC), (b2) fungicidas
dicarboxamida, (b3) fungicidas inhibidor demetilacion (DMI), (b4) fungicidas fenilamida,
(b5) fungicidas amino/morfolino, (b6) fungicidas inhibidores biosintesis de fosfolipidos,
(b7) fungicidas carboxamidas, (b8) fungicidas hidroxi(2-amino-)pirimidina, (b9)
fungicidas N-fenil carbamato, (b10) fungicidas N-fenilcarbamato; entre otros.

La diferencia entre la combinacion descrita en la reivindicaciéon 1 de la presente
solicitud y la conocida en el documento D1 consiste en la sustitucion sobre en anillo de
los derivados de tiazolilisoxalina.

El efecto técnico que logra la sustitucion sobre el anillo de los derivados de
tiazolilisoxalina que hace la presente solicitud no puede ser determinado porgue no
existe alguna evidencia que indique que dicha seleccion otorgue a la combinacion que
se reivindica alguna ventaja técnica sobre la combinacién descrita en el documento D1,
maxime si se tiene en cuenta que no se observa efecto sorprendente o inesperado toda
vez que los dos documentos mencionan un efecto sinérgico de las combinaciones alli
ensefiados.

Por lo tanto el Problema Técnico Objetivo de la presente solicitud consiste en
proporcionar una combinacién de derivados de tiazolilisoxalina y compuestos
fungicidas activos alternativa a la ensefiada en el documento D1 en donde se modifique
la sustitucion sobre el anillo de los derivados de tiazolilisoxalina.

En consecuencia, la persona medianamente versada en la materia conociendo el
Problema Técnico Objetivo y las ensefianzas de la anterioridad D1 habria derivado de
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manera obvia y sin mucho esfuerzo de su parte la combinacién descrita en la
reivindicacion 1 actualmente presentada, toda vez que esta corresponde un simple
cambio de un sustituyente sobre el anillo de los derivados de tiazolilisoxalina sin que
esto conlleve un efecto técnico sorprendente o inesperado, por el contrario, las
combinaciones siguen presentando un efecto sinérgico tal como lo menciona el

documento D1.

Las reivindicaciones 2 a 5y 8 no mencionan alguna caracteristica que haga inventiva la
combinacion descrita en la reivindicacion 1y por tal razén tampoco se le reconoce nivel

inventivo.

8. Conclusion

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

Ite Reivindicaciones Requisito que
Documento
m afectadas afecta
D1 | US2010240619A1 la5y8 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.

-

—5

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Diractor de Nuevas Craaciones (c)

%T-Ta

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2015-08-18

Elaboro: Juan Carlos Cortes Garcia
Revisé: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
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