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Solicitud de Patente de Jnvancion titulada: “Proccdimicnto para la

preparacién de alqnilcarbamatos de alquil-N-(3-dimettlamino)”

Solicitante: Bayer CropScience AG

RECURSO DE REPOSICION

OLGA GEORGETTE DTERS, mayer de edad y vecino de Bogota D.C., identificada segin
aparece al pie de mi firma, en i condicidn de apnderada sustituta de 1y soeiedad Bayer
CropScience AG, domiciliada en Monheim am Rhein, Alemania, presento aportunamente ¢l
siruiente recurso de reposicion en contra de la Resolucion 38029 de fecha 27 de julio de
2010, notificada por edicto deslijado el 19 de agosto de 2010, con el proposito de que se

revoque la mencionada resolucion.

1. OBJETO DEL RECURSO

Que se revogue la Resolucion 38029 de fecha 27 de julio de 2010, y en su lugar, se concedn

el privilegio de patente de invencion para la towalidad de las reivindicaciones (1 a 5).

2. ANTECEDENTES
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2.1 Lasolicitud de patente tramitada en este expediente fue presentada el 2 de diciembre
de 2003 v contenia & reivindicaciones, Durante el tramite se modificd el capitulo
reivindicatorio restringiendo su alcance y dejando finalmente 5 reivindicaciones, lus cuales

son negadas en su totalidad por ese Despacho argumentando falta de nivel inventivo,

22, Lasolicitud fue publicada en la gaceta 536 del 30 de cnero de 2004 v el dia 30 de

julio de 2004 se solicitd el examen de patentabilidad,

23, Siguiendo con el trdmite normal, ese Despacho emitio el primer ¥ Ginico examen de
fondo el dia & de enero de 2010, en el cual obietd la claridad y el nivel inventiva del capitulo
reivindicatorio de la presente solicitud con fundamento en las ensefianzas contenidas en los
documentos US35(3241 (D1), US4108885 (D2}, Cste reguetimiento fue oportunamente
atendido el T de abril de 2010,

2.4, Por medio de la Resolucion 38029 de fecha 27 de julio de 2011, notificada por
edicto desfijado el dia 19 de aposto de 2010, a pesar de los argumenios presentados por el
solicitarite en la respuesta al segundo examen de fondo, el Despacho niega las
reivindicaciones | a 5 alegando que carecen de nivel inventivo, presentando —entre otros- los

SIEUWIENTES ArFUDIENtOSs:

A Con respecto al documento D1, afirma su Despacho que dste se refiere a “un
procedimiento para la prepavacion de ésteres de doida N-fdialquifaminoalquil}-cavbanico,
por medio de Ta rececion enire una dimetilaminoaiquilaming con un dster del dcide
clovoformice en wn disolvente apropiadn, evemtucdmente en presencia de aceptor de dcido.
Conio disolventes prieden servir sofvenies orgdnices inerses”, tras la cual afirma que cuande
se comparan los procesos reveladns por la presente solicitud y dicha referencia, “s¢ ohservi
que en lu presente solicitud la reaceion se Heva a cabo en wn solvente tipo aleohol. mientras
gue en D no se hace referencia of uso de nn alcohol en ef medio de reaccidn. No obstanie
lor comlerior, la Pegecitn baviea of lo mismo, g8 decty, una regqocion enire URG amig v in

dster para Ja formeacion del enfaee amidea™.

b Con respecto al documento D2, afirma se Despacho que éste revela “nm
procedimiento para la prepavacicn de dsteres de deido N-(dialquitaminoaiquilj-carbaamico,

por medio de 1a reaccion entre wuna dimetifominoatguilaming de fornnda general (a) con up
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dster del deide eloroformice de frmula generad () en nn disolvente apropiado, taf como
agua o wn disolvente orgdnico, por ejemplo éter. alcohol, Ridvocorburos ¢ hidrocarburos
halogenades, Este documento sugiere ol nso de un solverte fipo aicohol en el wedio de

regeeid”, (ras 1o cual presenta la siguienre grafica:

CH,
KN—[CHI}“-HNHl
CH, : (a) Cl — COOR (b)
) En relacidn con la combinacian de las enseiianzas de los documentos D1y D2, su

I3espache sefiala que a partir de dicha informacion un téenico medio en la materia podria
optimizar la ampliamente conocida reaceidn utilizando en &l media de reaccion un aleahol
alifatico, “por efeniple n-propmicl, tof como fo sugiere el documento D2, tras 1o cual sefiala
que el procedimiento de la presente solicitud no constituye un salto cualitativo en la tecnica

y resulta ser una alternativa obvia.

Adicionalmente, su Despacho establece que “la sinfesis def propamocard por medio
de Ta reaccion entre vt @rupo aming v un cloraformate ha sido ampliamente estudiada y
witizeda desde hace variay dicadas, v fo utifizacion de wn solvente tipo adeohod ya hahia

sicto ctaramente sugeride, fal como fo dividga of estoda de Ta Eonicd™.

d) Con respecto al rendimiento de la reaccidn abtenida con el procedimiento reclamado
por la presents invencion, su Despacho sefiala que esto constitiuye una optimizacion rutinaria
de wna siptesis y que la mejora wo e iraducs on un sala coshtativo on ta wenica dado que la

reaceidn en lwlueno presenta también un alto rendimiento,

g} Con respecto al argumento presentado por el solicitante en la tespucsta al primer v
nico concepto téenico, en relacion con las difcrencias existentes entre la presente solicitud y
el documento D1, su Despacho afirma que los procesos son diferentes por lo cual se
reconocid la novedad pere que “las emsefianzas de DI son claras y estan dirfgiday o lo
reaccion bisica contemplada en esta soficiud”, que los reactivos son los mismos y se

obtiene finalmente el mismo compuesta,

B Er relacién con el argumento presentado por el solicitante en la respuesta al primer y

finico concepto téenico, dirigide a que el documente D2 provee una revelagion bastante
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general, su Despacho afirma que la divulgacién sugiere directamente ¢ procedimiento de la

invencién y por ende éste resulta obvio para la persona versada en Ja materia.

g En relacion con gue el solicitante ha manifestado su interés de, en caso de ser
necesario a pesar de las modificaciones y argumentos que Se presentaron, tener una nueva
opartunidad para responder las ohjeciones o inquietudes planteadas por su Despacho, éste ha

afirmado que 1a inica oportunidad brindada fue suficiente.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

Antes de entrar a diseutir la patentabilidad de la presente invencion, considero importante

mencionar el objeto de la presente solicitud y dirigir su atencidn a que la actuacion de su I\

Despacho ha afectado de manera injusta al solicitante pues ha ignorado sus esfuerzos por JoHe
b

satisfacer las exigencias de! sefior Examinador ¥ ha desestimado que las maodificaciones l %

realizadas |e_permitieron_soperar alzunas de las objeciones rcalizadas en ¢l primer 1)

nnica examen de londo realizado.

3.1, Objeto de la invencitn

[l capitulo reivindicatorio de la presente solicitud se encusntra dirigide a profeger una
nueva ¥ mejorada sintesis para la preparacidn de propamocarb, que contempla un sistema
solvente diferente y un desarrollo diferente a aquello conocido hasta el momento de
realizacién de la invencion, que permite ademas alcanzar rendimientos muy altos y de
heeha mejores que aquelle conocido hasta ese momento. En este punto, es importante
resaltar que en el proceso reclamiade por la presente selicitud es necesario ) wse de n
alcohol como solvente o co-solvente, en una cantidad especifien que permite lograr un

desempeiio del proceso gue no solo es alto sina ademds inesperado.

D¢ ¢sta manera, habiendo estabiecido qué es lo que se desea proteger con la presenle
solicitud, me permito presentar 105 argumentos que sestentan mi solicitud de revocacidn de

la mencionada Resolucion:
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32 incongruencia de los argumentos presentados por su Despacho en relacion con el

documentn T e interpretacion erranea de sus ensefianzas.

Tal como manifesté on 1a respuesta presentada af primer y Gnico examen de fondo realizado

para la presente invencion, el documente D1 se refiere a ésteres del acido N-

(dimelilaminoalquil}-carbdmico en forma libre y nunca se refiere_a las sales vio su-

preparacion. Dicho proceso ademds requiere la presencia de un éter o un hidrocarburo
como solvente y opcionalmente la prescncia de wn agente que se enlaza a :cido
{columna 1, lincas 62 — 65 de D1). Por su parte, la presente invencion requiere la [presencia

de un aleohol y no contempla ningin aceptor de icido adicional.

Pues bien, a pesar de que su Despacho ha reconocido la diferencia existente entre los dos
procesos, de mancra contradictoria sefiala que bo Gnico importante es ¢l solvente en el que se
lleva a cabo 1a reaccion y que no obstante esa diferencia “las ensefianzos del dociomento DI
son claras y esten divigidas o fa reaccion bdsica contemplada en la solicitud” y que ademas

¢l empleo de un aceptor de 4cido ¢s opeional en el documente D1, En refacion con lo

anterior, me permito manifestar que no resulta coherente que la persona versada en Ia S
materia hubiera empleado un proceso que se refiere a la preparacion de una fooma libre y no ¢_fj
o sales, que aim cuando las ensefianzas de dicha referencia contemplan la posibilidad de h_.,'i:
cinplear un aceptor de 4cido adicional ésta hubiera definido que no iba a emplear dicho
agente, hubiera cambiado ¢l medio de reaccion y hubicra hecho todo este con una
expectativa razonable de éxite en la obtencidn del producto especifico que resulla del
proceso de la presente invencidn, ademds con un afto rendimiento, tal como ocurre con la
presente invencién. En consccuencia, dado que el resultado obtenido no ha sido lograde de
manera tan facil o scncilla como pretende hacer ver su Despacho, ¢s claro que debe

reconocerse el nivel inventivo de la presente solicitud frente a las ensefianzas de DY,

Adicionalmente, considero pertinente sefialar que contrario a lo que afirma su Despacho, la
esencia de le presente invencién no esta solo en que se forme el enlace amida sino en que
esto ocurra mediante un proceso de una sola etapa con un rendimiento alto que ademads ey
mejor que aquello disponible hasta el momento, De esta mancra, se ha demostrado
claramente que los argumentos presentados por su Despacho son incongruentes entre si y

ademds son el resultado de una interpretacion errdnea de las ensefanzas de la referencia



Baukr & MCKENZIL \(b\ m

citada por o cual de ta mancra mds atenta solicito s& reconozea su nivel inventivo.

312 Interpretacion errdnes de las ensefianzas del documento D2

Aunque el proceso revelado en dicho documento D2 se refiere a la preparacion de ciertas
sales mediante un procese que comparte algunas similitudes con ¢l proceso reivindicado por
la presente solicitud, considero pertinente aclarar que la divulgacién alli revelada, al ser
hastante general, no puiaria a la persona versada en la materia para llegar de mancra evidente
a la presente invencién. Sin cwbargo, su Despacho se ha limitado a contradecir ¢ste
arglmento sin presentar evidencia de por qué no considera que las ensefianzas de D2 sean

generales.

A este respecto, me permito seialar que un analisis concienzudo de dicha informacidn
permite concluir que [as ensefianzas del documento D2 no padrian guiar a la persona versada

en la materia al proceso reivindicado por la presente solicitud, toda vez que la informacion

mds especifica alli swninistirada, eorrespondiente a los ¢

jemplos, Onicamente describe la
formacion de las sales en una de las siguienies maneras: A\k
iy a parlit del compuesto neutro,
iy a partit de otras sales
i) ariicamente en un caso {especificamente el dltimo ejemplo}, come resultado de una
transesterificacién a partir de un éster etilico para dar el éster butilico respectivo, seguido de

la formacidn de una sal

En este punto, considero pertinents manifestar que resulta incontrovertible que las anteriores
opciones corresponden a los procedimientos generales (a) — {), que no se encuentran
estrechamente relactonados con gl procedimiento reivindicado por la presente solicitud y en
consecugncia no habrian conducido a la persona versada en [a materia a fa obtencidin de la

invencian reclamada,

Ahora bien, con respecto al procedimiento general d) de dicha referencia, que ha sido
sefialada por su Despacho de manera constante tanto en el primer y {inico conggpto técnico
emitido por su Despacho como en la Resolucidn impugnada, me permito manifestar que
éste, v el resto del documento D2, no guiaria a la persona versada en ta materia al proceso
reclamado por la presente invencion, el cual emplea un aleohol comao medio de reaceién ¥

presenta un rendimiento tan alto eomo ¢l reveladn, toda vez gue:



T

Bakkr & MOKLENZTE \))']/ _ Z
. i

NS
L
Emp ]
Tl
i) ?
T
N
jrfi‘_‘:' e
TS
t?‘h .
*  en lg columna 5, lincas @ a 16 del documento D2, se describe la formazion de los 0\{\3' i~
- -r ) ) 1 .
materiales de partida de la siguiente manere: La reaccion denominada “conversicn "L-;i’h $
TN
de dimetifamioatgiifaming con éster clorafirico” se describe usando “figuidos \-:‘.,‘:
-

orgdnicos ineries, tales como deres o Ridrocarburas®, 1o que sin lugar a dudas J{__& A
o
semeja las condiciones de reaccion normales disponibles en la literatura; esto es, sin 5
vl

usar alecholes.

Mo

= ¢l ejemplo dade en la tabla de la columna 5, linsas 6 — 27 de la referencia citada o
hace referencia a la basc libre de propamocarb como material de partida para la By 51‘.,

obtencidn de las sales; con lo cual es claro que la sintesis se realiza en dos pasos: &,

haciendo reaccionar en primer lugar la dimetilaminopropilamina con propiléster del 5
deido cloroférmico en presencia de una base adicional ¥ en un liquide incrie
, L
(ejemplo 3 de la tabla de D2) y formando luego la sal con HCI para dar como -;gg
pracucta Mnal el propamocarh. E
o
e
De esta mancra, es contundente que el documento D2 no afecta ¢l nivel inventiva de la B
presente solicitud v en consecuencia debe otorgarse ¢l beneficio de patente solicitado. ,3%1
i
- " = = o ﬂ
3.3, Interpretacion errdnen de la presente invencion como resultado de una optitizacion
rutinaria

Ahora bien, en relgeidn con 12 combinacidn de las ensefianzas del documentn DL.eI cual no
hace referencia a sales, contempla un aceptor de 4eido adicional ¥ requiere como solvente
éter o un hidrocarbure, ¢on las enseflanzas del documento DI, que presenta indicaciones
muy gerierales, que a pesar de mencionar en la deseripeidn alcoholes, presenta gjemplos en
los que las condiciones de reaccion son las comunes {es decir, sin contemplar el uso de
alcohol) 1o que te indicaria a {a persona versada en la materia que dichas condiciones son las
que deben seleccionarse, ¥ que cuando s¢ refiere a la formacidn de sales dilere
considerablemente de la presente invencion, es claro gue las enseffanzas de dichos
documentos proveen indicaciones de caminos muy diferentes al seguido por el solicitante ¥
que en consecugncia su combinacion no le permitiria a la persona versada en la materia
derivar de manera cvidente la presente invencidn pues no se refieren a la manera de preparar
el praducto de interds eficientemente, en un solo paso, ¥ empleando aleohol como salvente,
lo cual difiere considerablemente de los procedimientos estandar del ante previo. [De csta

mangra, de la manera més atenta solicito se reconazea el nivel inventiva de la presente
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solicitud frente a [as ensefianzas de los documentos D1 y D2 en combinacion,

34.  Consideraciones con respecto al procese surtido ante ese Despacho

on respecto al nimero de conceptos téenicos emitidos por su Despacho en relacion con el
tramite surtido para la presents solicitud, me permito sefialar que el haberle brindado solo
una posibilidad al solicitante para defender su invencitn, contradice 1a practica habitual de
la Superintendencia de permitirle al solicitante la intervencion en por lo menos dos
ocasiones con el fin de subsanar las fallas que pueda presentar la solicitud v ademas
responder a las objeciones efectuadas. Sin embarpo, en el presente caso el solicitante fue
nolificado apenas una vez de las objeciones de su Ofieina, a lo cual respondic modificando
y limitando la solicitud de manera considerable y presentando argumentos para demastrar la
claridad y el nivel inventive de Ta presente invencion frente a las ensefanzas de los
documentos D1 ¥ D2, lo gue le permitis superar algunas de las objeciones realizadas o que
a odas luces demuestra que el solicitante ha enfocado sus esfuerzos cn satisfacer las

exigencias del sefior Examinador.

Mo ohstante 1o anterior, su Despacho emitia una Resolucion impidiendole disponer de olra
oportunidad para defender la patentabilidad de su solicitud y ademds responde que Ta
aportunidad brindad fue suficiente dado que la invencion tramitada bajo este expediente “ne
ey patentabie” sin presentar alguna evidencia que pruebe que en efecte su alirmacion ¢
correcta. En este sentido, considero pertinente sefialar que el tema que se trata no ¢ w Lema
simple sino por el contrario entrafia certa complejidad (dcnica que moy scguramente no se
pucde dilucidar en una sola respuesta ¥ que ademis reguiere argumentacion de ambas partes,
por lo cual si el solicitante hubiera podido disponer de una nueva oportunidad para presentar
evidencia detallada en pro de ta patentabilidad de su solicitud, hubiera podido incrementar

sus posibilidades de éxito en la obtencidn del privilegio de patente selicitado.

De esta manera, tenienda en cuenta que la negacidn del privilegio de patente para la presente
solieitud constituye una excepcion injustificada a la practica habitual de ese Despacho, ¥ que
¢l Examinador oo ha demostrado por qué considera gue la misma no s patentable ol ha
suministrado la informacién precisa de las referencias citadas que en su apinidén conducen a

la obtenzion del procedimiento de la invencidn, de la manera mas atenta solicito se revoque
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la Resolucidn impugnada v se le permita al solicitante disponer de una nueva opartunidad

para obtener ¢l privilegio de patente,

3.5, Importante mejora en ¢l rendimiento de la reaccién

Ahors bign, con respeete al tendimiento, me permite manifestar que contrario a lo que
plantea el sefior Examinador, el proceso reclamado por la presente solicitud si constituye, a
todas luces, una contribucidn al estado de la téonica, toda vez que el rendimiento alcanzado
empleanda aleoholes es mucho mayor que el rendimiento obienido empleando los solventes
tradicionalmente usados. En efecto, en el ejemplo presentado en la descripoion de Ja presente
invencion, puede verificarse que si sc emplea n-propanol s¢ obtiene un mayor rendimiento

gue si se usa tolueno:

Tomando como base el cloroformiato de n-propilo, el rendimiento usando n-propanol es del
95% v, 79% vsando tolueno; esto es 16% mas que el obtenido empleando tolueno. Ahora
bien, tomando como base la 3-(dimetilaminaim-propilamina, el rendimiento usando n-
propanol ¢s del 97% vs. 93% usando tolueno; esto es 4% mas que el obtenido empleando

loluene,

No obstante lo anterior, su Despacho argumenta que dicha mejora “ne se fradiuce en un seafto
cualitative en la regla técnica, pues la veaccion en Iofweno presenia fambién wn aito
rendimiento (93% segnn ef ¢jemplo) que evidentemente ex un gy buen rendimiento para
e simtesis qufmice”. Dicha afirmacion a todas luces constituye un evidente error toda vez
que pot ] hecho de que un resultado sea bueno, no debe desestimarse cualguier mejora que
se obtenga, mucha menos cuando dicha mejora puede resultar en una disminugion de
tiempo, ahorro de energls ¥y materias primas que es algo buscado en todo momenio en
cualquier industria. De acucrde con esto, una mejora del 4% si es importante ¥ no debe ser

desestimada por su Despacha.

Adicional a lo anlerior, considero pertinente sefialar que su Despacho tinicamente se ha
referido al rendimiento de la reaccion tomando como base la 3-{dimetilamino)n-propilamina
¥ ha desestimado que el proceso reclamado por la presente solicitud permite obtener ung
mejora del 16% en el rendimiento de la reaccidn con respecto al cloroformiato de n-propilo

{pasanda del 79% obtenido de acuerdo con procedimientos comunes al 95% de acuerdo con

::_f .'?t's:
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el procedimiento de la presente invencién), lo que hace aiin mas evidente que el proceso de
la presente invencion si constituye un satlo cualifativo en la regla técnica al permitir

oblener un mayor rendimietilo,

1.6, Las ensefianzas del Manual Andinge de Patentes sustentan {a existencia de nivel

inventive para 1o presente solicind.

Adicional a todo lo anteriormente mencionado, me permito dirigir la atencion de su
Despacho a las ensefianzas del Manual para el andlisis de solicitudes de patentc para
examinadores de las oficinas de la comunidad Andina, que gn su pagina 8] establecen de

manera muy clara lo signiente:

114 Indicios de la existencia de sivel Inventivo

En ta prdctica del examen de fondo se puede utilizar una sere de indicios para identificar la
exigtencia de nivel inventivo, tales come;

- ol carfcter inesperado del resultado;

De acuerdo con lo anterior, resulta por lo tanto categdrico ¢ incontrovertible que al presentar
un procedimiento como reclamada por Ja presente solicitud, cuyo resultado es inesperado,
més aln teniendo en cybma que las ensefanzas del arie previe hubleran sugerido una
metadologia sumamente diferente, es indiscutible que debe reconocerse el nivel inventivo de

& misma.

En cste orden de ideas, tenemos que la invencidn propuesta por €l soticitante si cumple con
los requisitos de patentabilidad y de esta manera es susceptible de ostentar el titulo de

patente de invencidn
3.7.  Concesidn del privilegio de patente en otras Oficinas

Por oltima, deseo manitestar que aungue reconozeo la independencia de su Despacho en el
procese de evaluagion de las solicitudes de patente, me permito dirigir su atencidn a que la
materia ohjete de [a presente invencidn ha obtenido el privilegie solicitado en la Oficina
Europen bajo el nimero EP 1 383 737 (13 de febrero de 2008) y la Oficina de Patentes de los
Estados Unidos de Amdrica Dajo ef ndmere US 6,872.847 {29 de marzo de 2005,

10
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Para finalizar, me permito manifestar que los argumentos anteriores demuestran: que la
presente invencidn si es inventiva frente a las ensefianzas de los documentos citados ¥ que el
procesn de evaluacion de patentabilidad de la presente solicitud surtido ante su Despacho
contemplé fallas notorias, lo que de la manera mas atenta solicito sea tenido en cuenta para
revocar la Resolucidn impugnada v proeeder a la concesion del privilegio de patente para la

presente invencion.

4, NOTIFICACIONES

Recihiré nntiﬁcgcinnes on inig oficinas ubicadas en la Avenida 82 Mo, 10-62 Fiso & de la
cindad de Bogata, D.C,

Alentaments,

o L(L:I: RGT

C.C.No. 51.925.615 de Bogota o
T.P. 96.908

EW A IRAR L HE W a0 5 -/ PRS- - PI0A0T QOGCA-0027 TRK!



Nntarm”Tr;amta ¥ ?Oclm [SH:HE‘] ‘dm

ey ummlr“tﬂ que I3 Tlrma y '3 huela gue dparecen 4

Ceroo) prosente documenta Son SuYAS, y quo acepta ” i




b’(

BARER & MCHKENZLIE Baker & Mcﬁﬂmlalnlumbla 5.4,
Ay, 82 No, 10-82 Piso 6
Bogatd. Colombia

WIT; 00,034 206-9
Tel +57 1 534 1500
Faw: +5F 1 37é 2211
waw. bakarnad, tam

Sefiora

Alix Carmenza Cespedes de Vergel

Jefe de Division de Nuevas Creaciones
SUPERINTEXNDENC A DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. 4. ) D,

Referencia:  Expedfente No. 03 106.165

Saligitante: Bayer Cropscience AG

SUSTITUCION DE PODER,

ALVARO CORREA ORDORNEZ, mayor y vecino de Bogowy, D.C., identificado cou la

cédula de chudadania nimero 79143366 expedida en Usaguén, sbogado inserito con tareta

prolesional niimero 20,281 del Consejo Superior de [a Judicatura, en mi cardeter de
apaderado de |a soctedad de la referencia, segin consta en ¢l poder anexo, manifesto que
sustityve el poder a mi conferide, en los mismos términos. en la dociora ULGA
GEORGETTE OTERO, mayor de edad ¥ vecina de esta ciudad, identificada con la ¢édula
de civdadania ndmero 51,925,615 de RBogotd, abogada en ejercicio, portadora de |a larjela

profesional nimero 98908 del Consejo Superior de la Judicatura,

El sustituto adquiere lag mismas facultades que el principal.

Afcnlamente, Acepta,

LVAR REA ORDONEZ

C.C N, 79143366 de Usaquén C.C No, 51925 615 de Bogota
1.1, 20281 T.P. 96,908
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