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RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO

Yo, Margarita Castellanos Abondano, identificada como aparece al pie de mi
firma, atentamente me permito presentar respuesta al oficio No.19612 notificado
por fijacion en lista del 30 de octubre de 2012, en los siguientes términos:

De la solicitud de patente

Su Despacho concluye que el pliego reivindicatorio de la presente solicitud de
patente no cumple con las disposiciones del articulo 30 de la Decision 486. El

Examinador senala lo siguiente:

* “El método de la reivindicacién 14, corrésponde al uso de compuesto de
formula I, mencionado en la reivindicacion 1, para combatir o controlar
hongos fitopatdgenos. Es evidente que la llamada etapa de “aplicacion

de una cantidad fungicidamente eficaz de un compuesto de acuerdo con



la reivindicacion 1” corresponde a la forma de usar el compuesto de
formula |, aunque en su preambulo se reclame como método”.

“Las reivindicaciones 1-13 no se encuentran debidamente soportadas en
la descripcion puesto que en las realizaciones preferidas s6lo hace
referencia a la preparaciéon de los compuestos mencionados en la tabla
1, lo cual no evidencia la actividad de todos los compuestos. Se sugiere
restringir la solicitud a una razonable cantidad de acuerdo al tipo de
compuestos que ha sido sintetizado y probado, es decir, que se
encuentren debidamente soportados en el capitulo descriptivo”.

“La reivindicacion 12 menciona un proceso pero este debe estar definido
por una serie de etapas y condiciones, caracteristicas que no estan
mencionando, sino que se esta definiendo haciendo referencia a que se
encuentra descrito en la solicitud, lo cual no permite identificar cuales
son las caracteristicas esenciales que definen el proceso”.

“La reivindicacién 13 hace referencia a una composicién pero no se

mencionan los componentes y las proporciones de los mismos”.

Con el fin de atender las observaciones formuladas a este respecto, y de

acuerdo con el articulo 34 de la Decisién 486, se presenta un nuevo capitulo

reivindicatorio conformado por 3 reivindicaciones como sustituto del

anteriormente presentado. De tal manera que, las objeciones formuladas a este

respecto se deben tener por superadas de la siguiente manera:

Se ha redactado nuevamente el pliego reivindicatorio, de conformidad
con las sugerencias del Sefor Examinador y se ha limitado de forma
significativa el alcance del mismo de acuerdo con la materia de

invencién que se encuentra debidamente soportada en la descripcion.

En particular, las definiciones de los radicales R1, R2, R3, Q1, Q2 y Q3

han sido limitadas de conformidad con las sugerencias del Sefior
Examinador y por lo tanto, la objecién formulada a este respecto se debe

tener por superada.



* Adicionalmente, las reivindicaciones 2 a 11 no han sido incluidas en el

nuevo pliego reivindicatorio.

Asi entonces, teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas al capitulo
reivindicatorio, consideramos que las objeciones que por claridad hizo su
Despacho quedan superadas ya que el nuevo capitulo reivindicatorio se
encuentra redactado en los términos sugeridos por su Despacho y el mismo es
ahora claro, conciso y la materia reivindicada se encuentra debidamente
soportada en la descripcion.

Novedad y Nivel inventivo

Su Despacho concluye que el documento CO09-97220 (D1) afecta la novedad
de la reivindicacion 1 y los documentos W02004047538 (D2) y W02006058700
(D3) afectan el nivel inventivo de las reivindicaciones 2-11 y 13 respectivamente
de la presente solicitud. En cuanto a las objeciones del examinador deseamos

poner de presente lo siguiente:
De acuerdo con los articulos 16 y 18 de la Decision 486:

“Articulo 16.- Una invencion se considerara nueva cuando no esta
comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica
comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por una
descripcion escrita u oral, utilizacién, comercializacion o cualgquier
ofro medio antes de la fecha de presentacion de la solicitud de

patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”

“Articulo 18.- Se considerarda que una invencién tiene nivel
inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en

la materia técnica correspondiente, esa invencion no hubiese

resultado _obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del

estado de la técnica’.



De conformidad con los anteriores articulos, se exponen a continuacion las
razones por las cuales la presente invencion es novedosa y posee nivel inventivo
frente a las ensenanzas de los documento D1, D2 y D3:

La reivindicacién 1 modificada del nuevo pliego reivindicatorio se refiere a

compuestos de formula I

Q e L
oD N—R,
Ny LB R

n

En donde, el sustituyente R1 es metiltio. Adicionalmente, los compuestos
definidos en D1 estan unidos a la estructura amida de acido acético por medio
de un atomo de carbono o de oxigeno exclusivamente y no por medio de un
atomo de azufre como en la presente solicitud.

Con respecto a D2, vale la pena resaltar que el sustituyente R1 esta unido a la
estructura amida del grupo acido acético exclusivamente por medio de un atomo
de carbono y no por medio de un atomo de azufre como en la presente solicitud.
Ademas, en D2 el sustituyente Y es un atomo de carbono o nitrégeno, y es
completamente diferente del sustituyente definido en la materia reivindicada en
el nuevo pliego reivindicatorio.

En relacién a D3, aunque dicho documento menciona el grupo quinolina como
parte de la definicién del grupo Ar, no hay ensefianza de un grupo quinolina con
el patron de sustitucién especifico que se reivindica en la presente solicitud para
las definiciones actuales de Q1, Q2 y Q3.

De lo anterior, es claro que los documentos D1, D2 y D3 no anticipan los
compuestos reivindicados en el nuevo pliego reivindicatorio de la presente
solicitud y por lo tanto, la objecién formulada por novedad se debe tener por
superada.

De otro lado, con respecto al nivel inventivo se pone de presente a su



Despacho que el grupo etinilo en la posicién 3 del anilio de quinolina de los
compuestos reivindicados no se encuentra presente en ninguno de los
compuestos que se ensenan especificamente en las tablas o los ejemplos de
los documentos citados. Por lo tanto, no resuita sencillo imaginar que una
persona normalmente versada en la materia podria estar motivada a introducir

este grupo etinilo a la luz de las ensefanzas de D2 y D3.

Asi, las caracteristicas de los compuestos de férmula | reivindicados deben
apreciarse en conjunto con el sustituyente R1, que es metiltio, y Q1 que es
hidrégeno y asi completa el grupo etinilo. Este patron de sustitucion de las
amidas de acido quinoliniloxialcanoico no es anticipado ni sugerido por el

estado de la técnica.

Asi entonces, teniendo en cuenta que las ensefianzas de las anterioridades D1,
D2, D3 citadas por su Despacho no llevan a un técnico versado en la materia a
obtener los compuestos aca reivindicados toda vez que no ensefnan ni sugieren
como un todo las caracteristicas técnicas esenciales de los mismos, es claro
que a partir de dichos documentos no era posible para un técnico medio

obtener de manera obvia y/o evidente la presente invencion.

Concesion de una solicitud foranea:

Aunque compartimos la opinion de su Despacho, en cuanto a que la
concesion de una solicitud de patente en otros paises, equivalente a la
solicitud Colombiana, no obliga a su Despacho a otorgar el privilegio de
patente para la misma invenciodn, si constituye un antecedente favorable para
el estudio de patentabilidad que respetuosamente solicitamos tener en

cuenta.

Por lo tanto, informamos a su Despacho que la presente invencidén ha sido
otorgada por la Oficina Europea (No. EP2231614B1).

Dado que la presente solicitud cumple con las disposiciones de los articulos 30,



16 y 18 de la Decision 486, respetuosamente solicito a ese Despacho que se

proceda con la concesién de la presente solicitud.
Anexos
Nuevo capitulo reivindicatorio conformado por 3 reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la férmula general |

en donde

Q' es hidrogeno,

Q? es hidrdgeno, fltor, cloro o metilo.

Q?® es hidrégeno,

R' es metiltio,

R? es hidrégeno,

R® es —(CR?RP),(CR°RY,(X):(CR°R"sR*, en donde

R? y R® son metilo, pesi,ges0,res0,ses1,R°y R" son hidrégeno y R*
es hidrégeno, o

R?es metilo, R® es ciano, p es 1, R°y R%son hidrégeno, g es 1, X es O, r es
1, s es 0 y R* es hidrégeno, metilo, o

R?es metilo, R® es etinilo, p es 1, R®y R%on hidrégeno, ges 1, X es O, r es
1, s es 0 y R* es hidrégeno, metilo, 0

R? es metilo, R® es formilo, pes 1, ges 0, res 0, s es 0 y R* es hidrdgeno,
metilo, etilo, etinilo, ciano,

L es oxigeno, y

sales y N-oOxidos de los compuestos de la formula 1.

2. Un proceso para la preparacion de un compuesto de la férmula | de
acuerdo con la reivindicacién 1, que comprende hacer reaccionar un compuesto

de la formula (2)



en donde Ri, Ry, Rs, Qo y Q3 son tal como se los define en la reivindicacion

1y halo es cloro, bromo o yodo con un compuesto de la formula (3)

Q—=—=H (3) ,

en donde Qi es como se define en la reivindicacién 1, en presencia de un

catalizador, una base y un solvente.

3. Una composiciéon de fungicida que comprende una cantidad fungicida
efectiva de un compuesto de acuerdo con la reivindicacién 1 y un portador o

diluyente adecuado del mismo.



