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Re:  Expediente No. 02.103.847
Solicitud de patente a nombre de Syngenta Participations AG

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi fitma,
domiciliada en la carrera 11 No. 86-53 piso 6 como apoderada de la sociedad
Syngenta Participations AG domiciliada en Basilea, Suiza solicitante de la patente
de la refetencia, en tespuesta al oficio No. 16774 notificado por fijacién en lista el
28 de diciembtre de 2007, relacionado con el concepto técnico de fondo No.
2670, me permito manifestar lo siguiente:

. .

1. De la solicitud

Con el objeto de responder a las observaciones hechas por su Despacho, la

solicitante preserita un nuevo capftulo de reivindicaciones haciendo un gran

esfuerzo para limitar atn mas su invencidén. Solicito, de manera respetuosa se
2 acepte este nuevo capitulo de reivindicaciones, el cual constituye la limitacién
i’ tltima aceptable.

En este capitulo se ha retirado la expresién “opcionalmente sustituido™.
p p

Las nuevas treivindicaciones 7 y 8 (cortespondientes a las anteriores 9 y 10) se han
mantenido. La razdén es que le asiste a la solicitante el derecho a teivindicar su
invencién y todos los detivados logicamente detivables y obvios de la misma. Potr
lo tanto una vez que se ha divulgado el fungicida de la presente invencién, una
composicion comprende dicho fungicida y fungicidas conocidos es obvio. Por lo
tanto forma patte del derecho de la solicitante, por lo cual tiene el derecho a
reivindicar tal composicién. Pido por lo tanto, de manera respetuosa, que se
acepten estas reivindicaciones como parte de la invencién. |

2. Nivel Inventivo

En términos del nivel inventivo, las teivindicaciones de proceso (para hacer el
compuesto) no son obvias en vista de la referencia (D2), la cual describe la
reacciéon Williamson pata la produccién de éteres, porque D2 no menciona los
materiales que se deben usar en esa reaccién. De acuerdo a lo anteriot, para la
persona versada, partiendo del documento D2 y sin conocer la presente




invencibn, le serfa imposible llegar a la materia objeto reivindicada, Esto significa
que el anilisis que su Despacho ha hecho es un analisis claramente ex post facto. El
analisis para la determinaci6n del nivel inventivo debe hacerse retrocediendo en
el tiempo al momento justo antes de la presentacién de la presente solicitud, es
decit un momento en el cual la invencién que se analiza no se conoce y en base a
los documentos que forman el estado de la técnica se debe evaluar si realmente
con esa informacién es posible en realidad llegar a la invencion objeto del
analisis. Hecho el anilisis de esta forma y siendo sinceros, la conclusién no puede
ser otra que la existencia del nivel inventivo.

Esto es verdad también con tespecto a su argumento de que el compuesto
reivindicado carece de nivel inventivo en vista de D1. La referencia D1 describe
compuestos que obligatoriamente contienen un grupo sulfonilamino mientras
que este estd ausente én los compuestos reivindicados en la presente solicitud.
Por que razén, en la ausencia de la presente divulgacién, la persona versada en la
técnica escogetfa reemplazar el grupo sulfonilamino del arte previo por otros
sustituyentes? La persona versada, enfrentada con una férmula general amplia,
segtin se divulgd en D1, producitfa compuestos que caen dentro de la divulgacién
amplia pero no alterarfa aquellos rasgos muy limitados de la estructura que estin
ptesentes como invariables. Para cambiar estos componentes se requiere
actividad inventiva ya que estos se presentan como ctiticos para lograr la
actividad fungicida deseada. El IPER reconoce nivel inventivo para los
compuestos ampliamente reivindicados, con mayor razén, los compuestos
reivindicados, significativamente restringidos en las presentes reivindicaciones,
poseen nivel inventivo.

De- acuerdo a lo anterior y con base en el nuevo capitulo de reivindicaciones,

pido tespetuosamente, que se continde el trimite y se otorgue la patente
solicitada.

Cordialmente,

JIL SCOBAR URIBE

C.C. 39.779.452 de Usaquen.
T.P. 68.228
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REIVINDICACIONES
1. Los compuestos de formula I
O—R,
Ry B 8 O
S N N (N I ,
== . I T H [ o (nH
R Rs Ry Ry

incluyendo los isdmeros Opticos de los mismos y las mezclas
de tales isémeros,

Q en donde

R, es hidrégeno, alquilo con 1 a 8 carbonos & fenilo

sustituido 6 no por uno a tres &tomos de haldgeno; y

R, ¥ Ry son hidrdgeno; y

R, es alguilo con 1 a 3 carbonos; y

Rs, Rs, R; ¥ Ry son hidrégeno; y

Ry, es hidrdgeno; vy
. Ry es fenilo, naftileo, bifenilo, tetrahidronaftilo, indanilo,
‘ benzodihidrofuranilo, benzodioxolilo, fluorenilo o)
benzodioxolanilo, cada uno sustituido o no por uno a tres
sustituyenyes seleccionados del grupo que comprende alquilo
con 1 a 8 carbonos; alguenilo con 2 a 8 carbonos, alquinilo
con 2 a 8 carbonos, haloalguilo con 1 a 8 carbonos, alcoxilo
con 1 a 8 carbonos, halcalcoxilo con 1 a 8 carbonos;

alguiltio con 1 a 8 carbonos, fenoxilo, alquiniloxilo con 3 a
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4 carbonos, haldgeno, ciano y alcoxicarbolnilo con 1 a 8
carbonos; vy

%z es halbgeno, alcoxilo con 1 a 8 carbonos,
alqueniloxilo con 1 a 8 carbonos, alquiniloxilo con 1 a 8

carbonos, o alquiltio con 1 a 8 carbonos.

2. Un compuesto de férmula 1 de conformidad con
la reivindicacidn 1, donde
R; es hidrégeno & alquilo C;~Cs, ¥
R, ¥ R; son hidrdgeno; y
Ry es alquilo C-C;, ¥
Rs, Rg, Ry, Rg ¥
Ry son hidrégeno; vy
Rio es fenilo, 1,3-bifenilo o 1,4-bifenilo, cada uno es & no
sustituido por uno a tres sustituyentes seleccionados del
grupo que comprende alguilo C;-Cs, haloalquilo C;-Cg, alcoxilo
C1-Cs, haloalcoxilo C;-Cs; alguiltio C,-Cs, haloalguiltio C;-Cg,

halégeno, ciano, nitro y alcoxicarbonilo; & es naftilo, y

Z es haldgeno; alcoxilo (C;-Cg, alqueniloxilo  Cy~Cg,

alquiniloxilo C;-Cs, alquiltio Cy-Cs.

3. Un compuesto de la férmula I, de conformidad
con la reivindicacidén 1, donde

R; es hidrdgeno & C,-Cp alquilo; y
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Rz, Rs, Rs, Rg, Ry, Rg ¥ Ry son hidrégeno; y

Ry es metilo 6 etilo; vy

Rip es fenilo, 1,3-bifenilo o 1,4-bifenilo, cada uno
sustituido & no por uno a tres sustituyentes seleccionados
del grupo que comprende alguilo C;-Cs, haloalguilo C;-Cg,
alcoxilo C1-Cq, haloalcoxilo Cy-Cs, alquiltio C1-Cs,
haloalquiltio C;-Cq, haldgeno, ciano, nitro y alcoxicarbonilo
C1-Cqs, 6 es naftilo; y

Z es alcoxilo C;-Cg, alqueniloxilo C,-Cg, alquiniloxilo C;-C,.

4, Un compuesto de la £f6rmula I de conformidad
con cualguiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde R; es

hidrdégeno 6 alquilo Cy-C,.

6. Un compuesto de la férmula I, de conformidad
con la reivindicacidén 1, seleccionado del grupo dque
comprende:

2- (4-bromo-fenil) -2-cloro~N-[2- (3-metoxi-4-prop-2-
iniloxi-fenil)-etil] ~acetamida,

2-cloro-2- (4~cloro-fenil) -N- [2~ (3-metoxi-4-prop~2-
iniloxi-fenil)etil] -acetamida,

2~ {4-bromo-fenil) -2-metoxi-N- [2- (3-metoxi-4-prop-2-
iniloxi-fenil) -etil] -acetamida,

2~ (4-cloro-fenil) -2-metoxi~N- [2~ (3-metoxi-4-prop-2-

iniloxi~fenil)-etil] ~acetamida,



2-(3,4-dicloro-fenil) -2-metoxi-N-[2- (3-metoxi-4-
prop-2-iniloxi-fenil)-etil] -acetamida,

2- (4-bromo-fenil)-2-etoxi-N- {2~ (3-metoxi-4-prop-2-
iniloxi-fenil) -etil] -acetamida,

2-(3,4-dicloro-fenil)-2~etoxi~N-[2- (3-metoxi-4-
prop-2-iniloxi-fenil) -etil] -acetamida,

2-(4~cloro-fenil) -N- [2- (3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-
fenil)-etil] -2-propoxi-acetamida,

2-(4~cloro-fenil)-2-ciclopropilmetoxi-N-[2- (3~
metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil] -acetamida,

2-(4~cloro-fenil) ~-2-etoximetoxi-N-[2- (3~metoxi-4-
prop-2-iniloxi-fenil) -etil] -acetamida,

2-aliloxi-2-(4-bromo-fenil) -N-[2-(3-metoxi-4~prop-
2-iniloxi~-fenil) -etil] ~acetamida,

2-aliloxi-2- (4-cloro-fenil) -N- {2~ (3-metoxi-4-prop-
2-iniloxi-~fenil) -etil] -~acetamida,

2- (4-bromo-fenil) -N- {2~ (3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-
fenil) ~etil] -2-prop-2-iniloxi-acetamida,

2-(4-cloro~fenil) -N- [2- (3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-
fenil)-etil] -2-prop-2-iniloxi-acetamida,

2-(3,4~-dicloro-fenil) -N- [2- (3-metoxi-4~-prop-2-
iniloxi—fenil)—etil]*2~prop—2~iniloxi—acetamida,

2-bifenil-4-il1-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-
fenil) -etil] -2~prop-2-iniloxi-acetamida,

N-[2-({3-metoxi-4~prop-2-iniloxi-fenil) -etil]~2-
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naftalen-2-il-2-prop-2-iniloxi-acetamida,

N-[2- (3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil) -~etil] -2-
prop-2-iniloxi-2-p-tolil-acetamida,
2-(4-etil-fenil) -N~ [2- (3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-
fenil) ~etil] ~2-prop-2-iniloxi-acetamida,
N-[2~- (3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil) -etil] -2~
prop-2-iniloxi-2- (4-trifluorometil-fenil) -acetamida,
2-but-2-iniloxi-2- (4-cloro~fenil) -N-[2- (3-metoxi-4-
prop-2-iniloxi-fenil) ~etil)] -~acetamida,
2- (4-bromo-fenil) -N- [2~ (3~-metoxi-4-pent-2-iniloxi-~
fenil) -etil] -2-prop-2-iniloxi-acetamida,
2-(4-cloro-fenil) -N- [2- (3-metoxi-4-pent-2-iniloxi-
fenil) -~etil] -2-prop-2-iniloxi-acetamida,
2-(3,4-dicloro-fenil) -N- [2- (3-metoxi~4-pent-2-
iniloxi-fenil) -etil]-2-prop-2-iniloxi-acetamida,
2-(4-fluoro-fenil) -N- [2- (3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-
fenil) -etil] ~2-prop-2-iniloxi-acetamida,
2-(3,4-difluoro-fenil) -N-[2- (3-metoxi-4-prop-2-
iniloxi—fenil)*etill~2—propw24iniloxi—écetamida,
2-(4-cloro-3-fluoro-fenil) -N- [2~ (3-metoxi-4-prop-2-
iniloxi%fenil)-etil]wz-prop*2~iniloxi~acetamida, Yy
2-(3-cloro-4-fluoro-fenil) -N- [2- (3-metoxi-4-prop-2-

iniloxi-fenil) -etil} -2-prop-2-iniloxi-acetamida.

6. Un procesgo para la preparacidén de un compuesto



de foérmula I, de conformidad con la reivindicacién 1, que
¥

comprende:

a)l hacer reaccionar el fenol de fdérmula IV

0—R,
B R,

HO u ' “Rio (V)
R, Ry Ry

en. donde Ry, Rs, Rg, Ry, Rg, Ro, Rio ¥ Z2 son como se definid

para la férmula I, con un compuesto de férmula V

.

@ F‘*"“-"’*“}‘Y (V)

Ry

en donde R;, R; y Rs son como se definié para la férmula I y

en donde Y es un grupo saliente; o

b) Hacer reaccionar el acido de la férmula II
Z
i HO,C ——1—~— Ryg (I1)
Ry

en donde RY9, R10 y 2 son como se definid para la férmula I,

con una amina de la férmula VI

(V1)




en donde R;, Ry, Ry, Ris, Rs, R, Ry v Ry, son como se definid

para la férmula I.

7. Una composicién para controlar y proteger
contra microorganismos fitopatogénicos, que comprende un
compuesto de la férmula I, de conformidad con 1la
reivindicacidén 1, c¢omo ingrediente activo, junto con un

portador adecuado.

8. La composicién de conformidad con la
reivindicacién 7, la cual comprende por lo menos un compuesto
fungicidamente activo adicional, que se selecciona
preferiblemente del grupo gque consiste 'de cimoxanilo,
trifloxistrobina, azoxistreobina, picoxistrobina,
clorotalonilo, metalaxil, metalaxil-M, piraclostrobina,
dimetomorf, fosetil-Al, sales de cobre, acibenzolar-S-metilo,
fludioxonilo, mancozeb, folpet, fluazinam, iprovalicarb,
zoxamida y  N-[2-{3-metoxi-4-(3-(4-clorofenil)-2-propin-1-
iloxi)fenil}etillamida del &dcido (8)-2-(metilsulfonilamino)-

3-metilbutirico.

9. Un método para controlar vy prevenir una
infeccidén de plantas de cultivo por microorganismos

fitopatogénicos, gue comprende la aplicaciéh de un compuesto

/O



de la férmula I, de conformidad con la reivindicacién 1, como
ingrediente activo a la planta, a partes de plantas o a la

ubicacién de las mismas,

10. Un método de conformidad con la reivindicacién
9, caracterizado porque los microorganismos fitopatogénicos

son organismos fungicos.

11. Un proceso para la preparaciédn de un compuesto

de férmula Ta, de conformidad con la reivindicacién 1

A, A, B,
n'———“:’“}“c’/\‘igﬁﬁ‘?““’ (12)
Ry, Ry

definidé para la férmula I de la reivindicacidn 1, yfﬁa es

alguilo, alguenilo o alguinilo, dicho proceso comprende:

e T s
—— e RN | e e

a) hacer reaccionar un compuesto de férmula XIII

(Xm)

con un compuesto de férmula XIV

Y-Rip {(XIV)

o~

/)



[

i

en donde Rw es alquilo, alquenilo o alquinilo e Y es un grupo

M—’—”—v"‘“ e T T T T T : T e

saliente, 6

b) hacer reaccionar un compuesto de férmula XV

HO~-Rj2 (XV)

en donde Rm es alguilo, alguenilo o alquinilo, con un

(XV1)

(XVia)

R, &,
e ‘ I (X “
HF“==*4‘0 {m} A k $ T Ry

en donde R;, Rz, Ri, Ry, Rs, Rg, Rv, Rg, Ro ¥ Rjp son como se

defini6é para la férmula I en la reivindicacién 1.

12. Un proceso para la preparacidédn de un compuesto

de férmula Ib, de conformidad con la reivindicacién 1

==CH
e

e LR -‘.....‘..n...... L LR L B iy FRpeE DR Y

el cual comprende hacer reaccionar un compuesto de férmula

Yyl



i

H HH !
n,;—i——“—ﬁ~|—+—®—on (xx1)
H o Hun

en donde Rq4 v Rig son como se definid para la férmula I en la

reivindicacién 1, con un agente propargilante de férmula XXII
- Y——CH;~—=CH { XXi1)

en donde Y es un grupo saliente.

/5
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Bogota, D.C.,

Abogado

JIMENA ESCOBAR URIBE

ASUNTO Radicacién 02103847
Tramite 011
Evento 379
Actuacion 30 ..
oo - 10159
Folios

Patente de Invencion Patente de Modelo de Utilidad D

Via Nacional ]

Via PCT (fase nacional) Cap.1 [ | Cap. Il

No. Sol. Internacional: WO01/87822
Fecha de Presentacion Internacional: 15 de Mayo de 2001

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 le comunica:

1. Documentos estudiados

1.1. Capitulo descriptivo: Folios 40 a 142 tal y como fueron presentados.
1.2. Capitulo reivindicatorio: Folios 143 a 157 tal y como fueron presentados.
Folios 175 a 189 reivindicaciones modificadas.
1.3. Prioridad: folio 1, UK 0011944.6 Mayo 17,2000
1.4. Respuesta del solicitante: Folios 170 a 173.
1.5. Segunda respuesta del solicitante: Folios 215 a 216.
1.6. Nuevo capitulo reivindicatorio: Folios 218 a 227.

2. Objeto de la invencién
Titulo de la solicitud: Nuevos derivados de fenilpropargiléter. Folio 1.

Objeto de la invencion: El objeto de la presente solicitud de patente de invencién
se refiere a nuevos derivados de fenilpropargiléter de la formula (I). La invencién
se refiere también al proceso de preparacidn de estos nuevos derivados vy a
composiciones agroquimicas que comprenden al menos uno de estos
compuestos como ingrediente activo y a la preparacion de las composucrones
mencionadas.
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El problema técnico planteado en la presente solicitud radica en la necesidad de
nuevos derivados de fenilpropargiléter para el control y prevencién de infecciones
de plantas por microorganismos fitopatogénicos, especialmente hongos. Para
solucionar este problema técnico la solicitud plantea nuevos derivados de
fenilpropargiléter.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasifico en la IPC C07C235/34,
AO01N37/18. .

3. De la solicitud de Patente
3.1.Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

El Sefior Solicitante definid claramente la materia de la invencién de las
reivindicaciones 1 a 6, sin embargo en la reivindicacién 11 nuevamente amplié la
materia y definié el sustituyente R en términos ambiguos (alquilo, alquenilo y
alquinilo). No se entiende porqué redefinié el sustituyente Rz, pues en el capitulo
reivindicatorio anteriormente presentado (folios 187 a 188) ya habia definido
concretamente el radical Rz como alquilo Cy, alquenilo Co.g y alquinilo C,.s. Se le
recomienda al solicitante que defina especificamente el significado de Rq2.

Las reivindicaciones 7 y 8 nuevamente presentan una composicion que incluye el
compuesto de la formula (1) y al menos un compuesto adicional activo fungicida.
Sin° embargo los resultados de accion fangica, presentados en le capitulo
descriptivo, corresponden Unicamente al compuesto de la férmula (I) y no a
composiciones con otros fungicidas. Por lo tanto se considera que estas

reivindicaciones no estan sustentadas en la descripcion.

En conclusion, estas reivindicaciones no cumplen con el requisito de concision y
sustento en la descripcion de acuerdo al art. 30 de la Decision 486 o art.22
Tratado PCT.

4. Analisis de patentabilidad (articulo 14 D486)
4.1.Nivel inventivo (articulo18 D486)

Las reivindicaciones 9 y 10 presentan un método para controlar y prevenir una
infeccion... que comprende la aplicacion de un compuesto de la férmula (l)... sin
embargo la etapa de aplicar un determinado compuesto agroguimico a la planta 6
su habitat es una etapa obvia para un técnico medio en la materia y en
consecuencia el método de las reivindicaciones 9 y 10 carece de nivel inventivo.
Se le recuerda al solicitante que un método es caracterizado por sus etapas y
condiciones de ejecucion.

5. Respuesta a los argumentos del solicitante

El Serfor Solicitante limito y defini6 el objeto y el alcance de la invencion
contemplada en las reivindicaciones 1 a 6.

Se le recomienda al Sefior Solicitante que suprima las reivindicaciones 9 y 10
porque carecen de nivel inventivo y que suprima ademas las reivindicaciones 7 y
8 debido a que no estan enteramente sustentadas en la descripcion.
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6. Conclusion

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 dias contados a partir de la fecha de notificacién de la presente
comunicacién. En casc de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a
pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesién, se
denegara la patente.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo.dispuqsto en el numeral 5.2, literal e),
del capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica N° 10 de 2001.

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de Divisién de Nuevas Creaciones
El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha

L5460 20

EXAMINADOR TECNICO

CONCEPTO TECNICO No. 2209 _ Codigo No.202085




