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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Oficio N° 15877

Ref. Expediente N° 16128901

Sefor(a)
BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS B.V.
NOTIFPAT@CAVELIER.COM

Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT
Patente de Invencion PT Patente de Modelo de Utilidad

Via Nacional

Via PCT (Fase PCT | Capitulo | X Capitulo Il
Nacional)

No. Solicitud PCT/EP2014/072183
Internacional

Fecha de Presentacion 16 de octubre de 2014
Internacional

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: 16-128901-0000-0000 17/mayo/2016
Reivindicaciones: 16-128901-0000-0000 17/mayo/2016
16128901 25/octubre/2016
Prioridad(es): Pais: US, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Numero: 61/892504

Fecha: 18 de octubre de 2013

Pais: US, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Numero: 61/906438
Fecha: 20 de noviembre de 2013
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2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacion de prioridad porque ésta 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 invencion

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capitulo primero del Titulo X
de la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendra en cuenta la
tasa pagada por la 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. En el presente caso se estudiaran las reivindicaciones 1
a 6 del capitulo reivindicatorio (Radicado N°. 16128901 del 25 de octubre de 2016).

Titulo de la solicitud: “MEZCLAS ACTIVAS COMO INSECTICIDAS, QUE
COMPRENDEN UN COMPUESTO DE CARBOXAMIDA".

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de reducir las tasas
de dosificacion del ingrediente activo, a fin de reducir o evitar efectos ambientales
desfavorables o toxicologicos y, al mismo tiempo, permitir un control eficaz de plagas.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una mezcla
plaguicida que comprende un compuesto carboxamida de formula (1) y un compuesto
plaguicida Il.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): AO1TN 37/22, AO1N 47/34, AO1N 43/90.

4. De la solicitud de patente

Titulo

El titulo es general y no divulga el objeto de la solicitud porque no indica los agentes
esenciales de la mezcla, por lo cual se sugiere a la solicitante hacer la correccion
necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicacion 1 carece de los requisitos de concision y sustento descriptivo, toda
vez que abarca un determinado numero de mezclas, ya que el compuesto plaguicida
Il comprende un amplio numero de variables para las cuales no existen ejemplos de
formulacién ni ensayos que permitan determinar la utilidad de cada una de las mezclas
propuestas como soluciéon al problema técnico planteado. Una composicion de
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combinacion debe caracterizarse por sus elementos esenciales, en este caso activos
y el porcentaje de cada uno mediante el cual se provee un producto que da solucién al
problema técnico.

La reivindicacién 1 carece de claridad ya que el preambulo se refiere a una mezcla,
esto no hace referencia clara a si lo que se pretende es un producto tal como una
composicién de combinacion o si se esta reivindicando un proceso de mezcla de los
dos plaguicidas, lo cual abarcaria no solo la aplicacién simultanea sino también la
secuencial y por lo tanto estaria relacionado con un uso.

La expresion “tal como” utilizada para definir el compuesto activo Il, es una expresion
de tipo abierto, lo que da lugar a un ilimitado alcance de compuestos dentro del grupo
II, en consecuencia, la solicitud carece de concision y sustento descriptivo.

La solicitud carece de sustento descriptivo ya que no existe evidencia de que las
mezclas reclamadas son una solucion al problema técnico. La solicitante fundamenta
el efecto técnico como una accién sinérgicamente mejorada. Sin embargo, la solicitud
no presenta informacion técnica estadisticamente valida para determinar que se haya
presentado el fendbmeno de sinergismo entre el compuesto (I) y cada uno de los
plaguicidas del grupo (Il). Se aclara que para evidenciar sinergismo se requiere la
realizacion de un estudio orientado a tal evaluacion y los datos deben presentarse bajo
técnicas reconocidas como lo son la ecuacion de efecto de multiples farmacos, el
teorema del indice de combinacion (grafica porcentaje de inhibicidon vs concentracion
inhibitoria) o la ecuacion general para la combinacion de n activos (isoblologramas
clasicos o normalizados de ED o graficas de Fa-Cl)'. De lo contrario, se entiende que
la combinacion reivindicada corresponde a una simple agregacion, donde los activos
actuan en forma independiente conforme su mecanismo de accion el cual es
ampliamente conocido para los plaguicidas seleccionados por la solicitante. De igual
forma, el fendmeno de sinergismo se presenta y evalua en funcion de la concentracion
de cada agente de la combinacion, por lo cual estos resultados no pueden trasladarse
a cualquier proporcién posible.

Los nombres de varios de los plaguicidas del grupo |l se encuentran escritos en inglés,
se deben escribir en su forma aprobada en espanol.

Descripcion (Art 28 D 486)

La descripcion no divulga la invencion de manera suficientemente completa para que
el la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda ejecutarla, toda vez
que carece de ejemplos de formulacion representativos de la elevada variabilidad de
mezclas reivindicadas que permitan establecer que todas las formulaciones
propuestas poseen actividad sinérgica. Tampoco se divulga la mejor manera de llevar
a cabo la invencion mediante la divulgacion del proceso de fabricacidon de cada una de
las composiciones reclamadas.

1 Chou et al., Theorical Basis, Experimental Desing, and Computarized simulation of Synergism and

Antagonism in Drug Combination Studies.
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/58/3/621.full.pdf+html.
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5. Determinacion del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determiné con base en la fecha de presentacién de la
solicitud de prioridad 18 de octubre de 2013 y se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacion
D1 US20110137068 Method for producing amide 9/junio/2011
derivative
D2 JP2011157294 Pest-controlling composition 18/agosto/2011

El documento D12divulga el compuesto de formula (1) como agente pesticida (ejemplo
9, parrs. 276-277) el cual provee un control efectivo a bajas concentraciones (parr.
152).

El documento D23 ensefia una composicién que comprende broflanilide (compuesto
7-1574, pag. 124) junto con un insecticida entre los que se encuentra un inhibidor de
la acetilcolina estearasa como el clorpirifos (pag. 372).

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicaciéon 1 consiste en: mezclas plaguicidas que comprenden compuestos
activos de férmula 1 junto con un compuesto plaguicida Il.

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

Caracteristicas esenciales D2
Mezclas plaguicidas que comprenden: Una mezcla que comprende:
1) Un compuesto de carboxamida activo como El compuesto | (broflanilide 7-1574)
plaguicida | de la férmula (1):

2 https://patents.google.com/patent/US20110137068A1/en

3 https:/ /patents.google.com/patent/JP2011157294A/en
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(ejemplo 1)
Un ingrediente activo adicional
. o seleccionado de entre
2) Un compuesto activo como plaguicida |l
seleccionado el grupo que consiste de:

o o . i Teflubenzuron, imidacloprid,
Inhibidores de la biosintesis de quitina tiametoxam tiacloprid bifenthrin
Componente del &rbol ginko gsrrcl)trr]ﬁmllprol, emamectin, abamectin,
Agonistas del receptor de acetilcolina nicotinico
Moduladores del canal de sodio (reiv. 7, ejemplos de formulacién 6 y 10)
Moduladores del receptor de rianodina
Activadores del canal de cloruro El ejemplo 6 muestra una relacién en
Antagonistas del canal de cloruro modulados GABA pgso del pompuesto | al compuesto II'Qe

1:2y el ejemplo 10 muestra una relacion
en peso 2:1

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales de la composicién de
la reivindicacion 1 habian sido divulgadas previamente en el documento D2, por lo

tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Nivel inventivo (Art 18 D486)

La reivindicacién 1 consiste en: mezclas plaguicidas que comprenden compuestos
activos de férmula 1 junto con un compuesto plaguicida Il.

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

Caracteristicas esenciales

D1 D2

Mezclas plaguicidas que
comprenden:

Una mezcla que comprende:

Una mezcla de

3) Un compuesto de
carboxamida activo como plaguicida
| de la férmula (1):

El compuesto

| (broflanilide) Broflanilide (7-1574):
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(Parr. 0276, ejemplo 9)

4) Un compuesto activo como | Un ingrediente activo adicional | Otros insecticidas, acaricidas
plaguicida 1l seleccionado el grupo | como otros  herbicidas, | y bactericidas entre los que
que consiste de: insecticidas, miticidas, | se encuentran:

nematocidas, germicidas,

agentes reguladores del
Inhibidores de la biosintesis de | crecimiento de las plantas,
quitina mezclados durante la | Bifentrin y piraclostrobin

produccion de la formulacién o

Componente del arbol ginko en el momento de la aspersion.

(reiv. 7 y 8, pag. 68, pag.
382)

Agonistas del receptor de acetilcolina | (parr. 0194)
nicotinico

Moduladores del canal de sodio

Moduladores  del de

rianodina

receptor

Activadores del canal de cloruro

Antagonistas del canal de cloruro
modulados GABA

El documento D1 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencion
definida en la reivindicacién 1 porque divulga el compuesto broflanilide también
conocido como 7-1574, el cual es util en el control de pestes incluyendo insectos en
diversos tipos de cultivos (parr.. 152, ejemplo 9, parrs. 276-277). El documento D1
sefala que este agente puede utilizarse en mezcla junto con otros herbicidas,
insecticidas, miticidas, nematocidas, germicidas, agentes reguladores del crecimiento
de las plantas, mezclados durante la produccion de la formulacion o en el momento
de la aspersion (Parr. 0194).

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 1 y D1 consiste en que
la presente solicitud corresponde a una seleccion de mezclas donde el agente |l
corresponde a cualquiera de entre Inhibidores de la biosintesis de quitina,
componente del arbol ginko, agonistas del receptor de acetilcolina nicotinico,
moduladores del canal de sodio, moduladores del receptor de rianodina, activadores
del canal de cloruro, antagonistas del canal de cloruro modulados GABA.

El efecto que logra esta seleccion no se puede determinar, toda vez que la presente
solicitud carece de estudios técnicos que permitan evidenciar una actividad sinérgica
como lo senala la solicitante para todas las combinaciones posibles reivindicadas.
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Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: como seleccionar combinaciones a partir de las ensefianzas de D1
para proveer productos pesticidas alternativos?.

Sin embargo, el documento D2 ensefia combinaciones que comprenden el compuesto
broflanilida junto con otros insecticidas, acaricidas y bactericidas. Entre los activos
adicionales se incluye el bifentrin (piretroide, activo sobre canales de sodio voltaje
dependientes) y el piraclostrobin (estrobilurina, inhibidor de la respiracién mitocondrial
por el bloqueo de la transferencia de electrones). De igual forma, D3 ensefa ejemplos
de formulacién que comprenden 7-15747 junto con imidacloprid o fipronilo (ejemplos
6y 10).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, esta en
capacidad de proponer pesticidas para obtener combinaciones adicionales como lo
ensefia D2 en las mezclas propuestas en D1 para llegar asi al objeto de la
reivindicacion 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 — 6 no mencionan caracteristicas
inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

7. Conclusion

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

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 US20110137068 1a6 Nivel inventivo
1 Novedad
D2 JP2011157294
1a6 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 notificacién 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.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capitulo
reivindicatorio, ii) la descripcion de la invencidn a proteger, iii) 0 presente un nuevo
capitulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a
esta modificacion, no debera pagar la tasa de modificacion voluntaria pero si la
correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el nimero de
requerimientos por no patentabilidad estara supeditado a que el término del estudio de
patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicacion de la
solicitud de patente de invencion. Adicionalmente, 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 debera pagar la tasa por reivindicacion
adicional.
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Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término faltante
para los sesenta (60) dias.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Titulo I, Actuaciones ante la
Superintendencia de Industria y Comercio; Capitulo sexto, publicacién, comunicacion,
notificacion y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio,
informandoles que contra el mismo no procede el recurso de la via gubernativa.

Atentamente,

————

-

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: EMILCE CANO URREGO
Aprobado: JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
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