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Oficio N° 13083 de 5 de diciembre de 2019
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Sefor(a)
ADAMA MAKHTESHIM LTD.

TiTULO DE LA SOLICITUD: “5-FLUORO-4-IMINO-3-(ALQUIL/ALQUIL SUSTITUIDO)-
1-(ARILSULFONIL)-3,4-DIHIDROPIRIMIDIN-2(1H)-ONA COMO TRATAMIENTO DE
SEMILLAS”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2015/066756

FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL: 18 de diciembre de 2015.
PRIORIDAD: 23/12/2014, US, 62/096,301

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la
referencia, atendiendo a lo consagrado en el articulo 45 de la Decision 486 de 2000, se
le comunica que esta Direccion ha encontrado que la materia objeto de solicitud no
cumple con algunos requisitos establecidos en la Decision, con fundamento en los
siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decision 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 23 de agosto de 2019, bajo el numero
NC2017/0007059, por ajustarse a los requisitos legales.

2. 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, cuando la solicitud contenga
mas de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, solo se
estudiaran las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de
patentabilidad consagrado en el articulo 45 de la Decision 486.

Por lo tanto, se estudiaran las reivindicaciones 1 a 15 del radicado N° NC2017/0007059
del 23 de agosto de 2019.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de disefar un método
para el control o la prevencion de ataques fungicos sobre una planta.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un método para
proteger una planta del ataque de hongos que comprende la aplicacién al entorno de la
plantula de un compuesto de Formula I, una semilla o una plantula asi tratadas, asi como
la mezcla de tratamiento.

3. No es unainvencién (Art. 15 Decision 486 literal (b))

El objeto de las reivindicaciones 1 a 5 no se considera una invencion, de acuerdo con el
articulo 15 de la Decisién 486 literal b), toda vez que, la semilla se considera material
biolégico tal como se encuentra en la naturaleza, el hecho de haber sido tratada con un
ingrediente activo en su superficie no altera su genoma o no la hace diferente de su forma
natural.
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4. Excepcion de Patentabilidad (Art. 20 Decision 486 literal (c))

El objeto de las reivindicaciones 6 a 10 no es patentable de acuerdo con el articulo 20
literal c) de la Decisién 486, toda vez que se reclama una planta.

5. De la solicitud de patente

5.1. Reivindicaciones (Art. 30 Decision 486)
El capitulo reivindicatorio no cumple con el requisito de claridad porque el preambulo de
la reivindicacion 11 es confuso al indicar que se reclama “...una composicién de semilla
tfratada...” esta frase puede dar a entender que la composicion incluye la semilla. Sirvase
corregir eliminando dicha frase o indicando claramente la materia reclamada.

6. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 23 de diciembre de 2014 que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de informacién con que se cuenta, se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Estado de la técnica

ftem Documento Titulo Fecha de Publicacion
3-ALKYL-5-FLUORO-4-SUBSTITUTED-IMINO-
D1 | WO2014105845 3,4-DIHYDROPYRIMIDIN-2(1H)-ONE 3 de julio de 2014
DERIVATIVES AS FUNGICIDES

El documento D1' divulga derivados 3-alquil-5-fluoro-4-imino-3,4-5-dihidropirimidin-2
(1H)-onas y su uso como fungicidas. También se proporcionan métodos para controlar
una enfermedad fungica, como Septoria tritici, que comprende administrar una cantidad
efectiva del compuesto fungicida para al menos una superficie asociada con la planta,

semilla o suelo.
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Formula I

Resumen y reivindicaciones.
7. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decision 486)
7.1.Nivel Inventivo (Art 18 Decision 486)

La reivindicacion 11 consiste en: “Una mezcla o composicion de semilla tratada que
comprende un compuesto de Férmula | y un tensioactivo adyuvante o polimero

1 https://patents.google.com/patent/W02014105845A1/en?0q=W02014105845
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en donde:
R1 se selecciona de H, alquilo C1-C6 y alcoxi C1-C6, y
R2 se selecciona de alquilo C1-C6, fenilo, bencilo y -CH3- tiofenilo.”

(Radicado N°NC2017/0007059 del 23 de agosto de 2019).

Tabla 1. Comparacién de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica

Caracteristicas esenciales D1
Composiciones que comprenden
Reivindicaciones

3
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0 Que puede ser especificamente el compuesto
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R2 se selecciona de alquilo C1-C6, fenilo, bencilo

~ i . |
y -CH3- tiofenilo CH

Mezcla que comprende

Pagina 25
Tensioactivo adyuvante o polimero Tensioactivo adyuvante o polimero [0058]-[0061]

D1 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencion definida en la
reivindicacion 11 porque divulga una composicion fungicida que comprende un
compuesto de formula (I) y adyuvantes de formulacién como son tensoactivos y polimeros
(ver pagina 25, reivindicaciones y parrafos [0058]-[0061]).

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 1 y la composicion divulgada
en D1 consiste en la mezcla especifica del compuesto (I) y un tensoactivo adyuvante o
polimero.

No se evidencia un efecto asociado al hacer esta seleccion de componentes.
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Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: ¢ Cémo modificar la composicién conocida en D1 con el fin de obtener una
composicion alternativa?

Sin embargo, el mismo documento 1 sugiere la posibilidad de formular un compuesto
fungicida (l), como por ejemplo el compuesto 5-fluor-4-imino-3-metil-1-tosil-3,4-
dihidropirimidin-2(1H)-ona (pagina 25) con tensoactivos adyuvantes o polimeros ([0058]-
[0061]) y menciona que dichas composiciones son utiles para control de patdégenos tales
como la mancha de hoja de trigo (Septoria tritici, también conocida como Mycosphaerella
graminicola), costra de manzana (Venturia inaequalis), manchas de hojas de remolacha
azucarera (Cercospora beticola), manchas de hojas de mani (Cercospora) arachidicola y
Cercosporidium) y otros cultivos, y sigatoka negra de platanos (Mycosphaerella fujiensis)
[0068]. Asimismo, indica que dichas composiciones pueden ser formuladas como mezcla
de tanque [0061] y estar en diversas presentaciones de formulacion [0052].

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a
definir una formulacién que incluye especificamente el compuesto 5-fluor-4-imino-3-metil-
1-tosil-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-ona junto con tensoactivos o polimeros como lo divulga
D1, con la plena expectativa de éxito de lograr un buen control contra diferentes agentes
patogenos. Por lo tanto, la materia de la reivindicacion 11 se deriva de manera evidente
del estado del arte, no provoca un efecto técnico inesperado o sorprendente y por €so no
tiene nivel inventivo.

Las reivindicaciones dependientes 12 a 15 no mencionan alguna caracteristica que, junto
con las caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte nivel inventivo al
producto de la reivindicacién 11, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

8. Conclusion con respecto al nivel inventivo

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

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 W02014105845 1-12 Nivel Inventivo

9. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante indica en su respuesta que no esta de acuerdo con esta Oficina en lo referido
a que la semilla reclamada no es materia patentable y explica que las semillas de planta
tratadas no existen naturalmente en la naturaleza.

Esta Oficina ratifica su posicion en cuanto a que una semilla no es una invencién y aclara
que una semilla por el solo hecho de haber sido tratada superficialmente con una
composicion fungicida no la modifica o altera en su naturaleza, su genoma se mantiene
intacto, por lo cual si es correcto considerarla material biolégico tal como se encuentra
en la naturaleza.

Posteriormente, respeto a la excepcion de patentabilidad de las plantulas, el solicitante
explica que la plantula reclamada no es simplemente una planta o plantula, sino que es
una plantula tratada y concluye nuevamente que estas plantulas no existen en la
naturaleza.
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Esta Oficina, nuevamente ratifica su concepto frente a que la plantula se considera una
excepcion a la patentabilidad porque reclama claramente una planta, la cual segun el
articulo 20(c) de la D486, no puede ser patentable. Pese a que el solicitante mezcla el
concepto del articulo 15(b) de la D486, se aclara que la planta en si misma es una
excepcion a la patentabilidad.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de 2000, 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 modifica: i) el capitulo
reivindicatorio, ii) la descripcion de la invencion a proteger, iii) 0 presenta un nuevo
capitulo reivindicatorio debera observar las instrucciones contenidas en el numeral
1.2.2.1.1., del Capitulo Primero del Titulo X de la Circular Unica y la Direccién de Nuevas
Creaciones seguira el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capitulo
Sexto del Titulo | de la Circular Unica, informandoles que contra el mismo no procede

recurso alguno en actuacion administrativa.

MARIA JOSE LAMUS BECERRA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES
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INFORME DE BUSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2017/0007059 1° 2° X 3° Revoca
Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional: (DD/MM/ANO)
PCT/US2015/066756 18 de diciembre de 2015
Fecha de determinacion estado de la técnica Prioridad Presentacion
23 de diciembre de 2014 X
Solicitante
ADAMA MAKHTESHIM LTD.
Reivindicaciones que no son objeto de busqueda por:
Art. 14 - At 1s - |art.20 e sita de unidad de -

CRITERIOS DE BUSQUEDA

Reivindicaciones objeto de busqueda 11-15

Busqueda por estructura
Fungicide

Zymoseptoria tritici
Cercospora beticola
Cercospora arachidicola
Cercosporidium personatum
cIp: |CO07D 239/47

Palabras clave utilizadas

Clasificaciones utilizadas para la busqueda
CPC:

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES
(Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Articulos, catalogos, etc.)

Informes de 5 -
busqueda / ) deastglr:(t;:ett;d e ;iﬁg:ggn Reivindicaciones Categoria del
Bases de ® P u 24 /Secuencias | Citas relevantes del estado de la técnica documento
datos N° de patente / | /Presentacion afectadas citado(?)
Autor LNP(') | (DD/MM/AAAA)
consultadas
EPO WO02014105845| 03-07-2014 11-15 Pé&g. 25, reivindicaciones
Patbase |US20130045984| 21-02-2013 11-25 Resumen y reivindicaciones
Orbit US2011034493 | 10-02-2011 11-25 Resumen y reivindicaciones Y
W02013/025795| 21-02-2013 Resumen y reivindicaciones Y
STNext |W0O2014/105844| 03-07-2014 11-25 Resumen y reivindicaciones Y
WO02014/105841| 03-07-2014 Resumen y reivindicaciones Y

(") cita completa literatura no patente
(LNP)

Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del
articulo. Nombre de la
revista. Volumen(NUmero), pp-pp.

o

Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del
articulo. Nombre de la revista.
Recuperado de http://XXXXXxxXx.

(?) Categorias de documentos citados

“A” Documento que define el estado general de la técnica no “T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentacién o la de
considerado como particularmente relevante. prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha

solicitud, pero puede ser Util para la mejor comprensién del principio o
“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha teoria en que se basa la invencion, o para demostrar que el razonamiento

de presentacioén internacional o en fecha posterior. o los hechos en los que se basa dicha invencion son incorrectos.

“L” Documento citado para llamar la atencién sobre, por ejemplo, “X” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no
dudas acerca de una reivindicacion de prioridad o para determinar la puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por
fecha de publicacién de otra cita, siempre van acompafados de una referencia al documento aisladamente considerado.

explicacion, por la cual se citan.
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“Y” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no
“0” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el
documentos siempre estara acompariado por otra letra que indique la documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza,
pertinencia del documento, por ejemplo, O, X, O, Y o bien O, A. cuya combinacién resulta evidente para un experto en la materia.

“P” Documento publicado antes de la fecha de presentacion
internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad
reivindicada.

Fecha del reporte de busqueda: (21-10-2019)

Examinador: SANDRA ISABEL CALDERON RODRIGUEZ
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