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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 
E. S. D. 

Re: Expediente No. 04.034.536 
Solicitud de patente a nombre de SYNGENTA PARTICIPATIONS 

AG 

Yo, l)ILIA RODRIGUEZ D’ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi 

firma, domiciliada en la carrera ii No. 8653, piso 6, obrando como apoderada 

de la sociedad SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, domiciliada en 
Schwarzwaldallee, Suiza, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta a! 

oficio No. 5290 noficado pot fijación en lista el 23 de abril de 2010, relacionado 
con el concepto tØcnico de fondo No. 1468, me permito manifestar: 

1. Con fundamento en la facultad que confiere ci arculo 34 de la 
Decision 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier 
mornento del trÆmite, presento junto con este memorial un nuevo capItulo 
reivindicatorio, el cual consta de 1 a 7 reivindicaciones y reemplaza en su 
totalidad ci capItulo reivindicatorio presentado anteriormente Dicho capitulo se 
presenta con ci fin de subsanar las objeciones a la claridad planteadas por ci 
examinador en su informe tØcnico. 

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las misinas no ampilan 
de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con ci 
Ænirno de superar las objeciones de claridad, planteadas pot ci examinador en su 
concepto tØcnico. 

2. Clandad de la Solicitud 

El examinador objeta la claridad del capItulo reivindicatorio, argumentando que 

la reivindicaciOn I no es clara respecto al sustiruyente B.1. Al respecto, ci 

solicitante quisiera notar que Ic examinador esta equivocado respecto a sus 

apreciaciones. Dc acuerdo a lo dicho en Ia reivindicación 1, B1 puede set 
(CR’°R’ ’)q’ donde R1° y R" pueden set bidrOgeno y q es 2. Pant cualquier tØcnico 
con conocimientos de quimica bÆsica , esto claramente significa que B1 puede set 

o �CH2-CH7-. Dc igual manera, B1 puede set 
(CR12R13)s, dondc R1° y R1’ son como se define, r es 0, R12 y R13 pueden set H, 
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Z puede set �0-, -S-, o �CO- y s es 1. Siendo asI, cualquier tØcnico con 

conocimientos bÆsicos de qulmica podrÆ concluir que B1 es �0-CH2,  -S-CH2, o - 

CO-C’-12’ 

A pesar de lo anterior, con ci fin de fadiitarle la comprensión de la invención al 

examinador, el solicitante modifica ci capItulo reivindicatorio. 

Pot otto lado, ci examinador argumenta que ci capItulo reivindicatorio adjunto 

carece de sustento descriptivo puesto que la solicitud solo presenta ejernplos para 

21 compuestos pero ci capItulo reivindicatorio permite obtener muchos mÆs 

compuestos de los divulgados en los ejemplos. En vista de lo anterior, alega ci 
examinador, no hay información que sustente la actividad de los demÆs 

compuestos posibles. Al respecto, ci solicitante quisiera Citar ci articulo 30 de la 
Decision 468, ci cual dice: 

"Art/cub 30.- Las reivindicaciones definiran la materia que se desea prote.ger 
mediante la patente. Deben ser claras y concisas ,y estar enteramente 
sustenradas For Ia descripción." (Resaitado fuera del 

Con ci fin de establecer ci alcance del artIculo 30, veamos ahora que debe 
contener la descripción de acuerdo con ci attIculo 28: 

"ArtIcubo 28. La descibción daberÆ divulgar la invención de manera 
suficientemente claraji completa para su comprensión y para que una persona 
ca pacitada en la materia ticnica correspondientepueda ejecietarla. La descri(ión 
de la invención indicard el notnbre de la invenc-ión e incluird la sguiente 
información: 

a) el sector tecnol4gico al que se refiere o al cual se aplica la invención; 

b) la tecnobogIa anterior conocida par el solicitante que fuese ütil para la 
comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los docuinentosy 
publicaciones anteriores relativas a dicha tecnolo<gla; 

c) una descrpción de la invención en tØrininos que permitan ía coniprensidn del 

p robleina tØcnico y de ía so/u ción aportada par la invención, exponiendo las 

dftrenciasy eventuales ventajas con respecto a la tecnobo&la anterior; 

d) una reseæa sobre los dibujos, cuando los hubiera; 
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e) una descrzción de la mejor inanera conocida por ci solicitantepara ejecutar o 
/kvar a ía practica ía invención, utiliando ejempIosy referencias a los dibujos, 
de ser e:ctospertinentesy, 

fi una indicación de ía manera en que la invencidn satisface ía condición de ser 
susceptible de aplicación indust,iai, Si c/Jo nofuese evidente de la descripción o de 
la naturalea de la invencion." 

Como se puede observar, ci artIculo 28 en ningæn momento exige que la 
descripción dcba contener ejemplos y prucbas experirnentales para todos y cada 
uno de los objctos de Ia invención. Dc hecho, el literal e) establece que los 
ejemplos solo deben presentarsc Si SOfl perirnentes, lo cual significa que los 
mismos no son obligatorios. Pot otto lado, no es obligación del solicitante 
demostrar que su invención funciona dcl modo reclamado. Sc le rccuerda a ese 
Despacho quc el solicitante se encuentra amparado pot ci principio de buena fe 
establecido en la Consiitución Nacional, lo cual implica que lo dicho en la 
solicitud dehe scr tenido pot cierto a menos que ese Despacho pueda 
proporcionar evidencia que detnuestre lo contrauio. En vista de lo anterior, la 
objeción del examinador no tiene ningimn tipo de fundamento normativo, legal o 
constitucional pot lo que ci solicitante rcspetuosamente pide que Østa sea retirada. 

Par ültimo, ci examinador objeta las reivindicaciones 6 y 7 pot tratarse de un uso 
dc los compuestos reclamados, argumentando adicionalmente que no hay datos 
en la solicitud que sustenten que los compuestos pueden prevcnir la infestación 
de las plantas. En primer lugar, como se estahiece arriba, ci examinador no puede 
exigir datos ni pruebas que dcmuestren la eficacia o Ia actividad de los 
compuestos reclamados. En segundo lugar, la descripción contiene toda la 
información necesaria para que un tØcnico con habiidad ordinaria en la materia 
pucda obtener ci objeto reclamado. Tercero, las reivindicacioncs 6 y 7 se refieren 

a un mØtodo de una sola etapa para controlar y prevenir la infestación de plantas 

en un cultivo, en ninguna parte se menciona el uso comb tal de los compuestos 
reclamados. 

3. Reivindicaciones de uso 

El cxaminador objeta las reivindicaciones 6 y 7 pot tratarse de un mØtodo que es 

una aplicación a un uso. Al respccto, ci solicitante aclara que no se esta 
reclamado ningün uso, sino que se trata de un metodo para el control de la 
proliferación de piagas que se caracteriza pot ci ünico paso de aplicar un 

producto que comprende los compuestos de la presente solicitud. 
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4. Novedad 

El exarninador objeta la novedad de Li presente solicitud, argurnentando que la 

anterioridad Dl ya divulgaba compuestos de la presente solicitud, 

particularmente cuando en Dl B es O-CH,-CHOH-, R7 es H, X es �CH1CH2- y 

A’ es ario opcionalrnente susthuido. Al respecto, ci solicitante desea manifestar 

que la anterioridad Dl no ofrece ninguna sustituciôn que permita obtener los 

compuestos de la presente solicitud. Dc hecho, en la anterioridad Dl no se 

mencionan especIficamente los sustituyentes presentes en la solicitud en estudio. 

La anterioridad Di menciona que B es un grupo carbonilo o mi grupo metileno, 

pero no establece que sea exactarnente uno de los grupos de la presente solicitud. 

� 
De igual manera, Di define A’ como un grupo ario opcionahnente sustiniido, 

pero ninguna de las dcfiniciones dadas en Di se ajustan al grupo que, de acuerdo 

con ci exarninador, corresponde a Al en la presente solicitud. 

Dc hecho, la ünica forma de obtener los compuestos de la presente solicitud es 

interpretando ci significado de grupo carbonio C) grupo arilo opcionalmente 
sustituido y ajustando dicha interpretación a lo reclainado pot ci solicitante. No 
hay ninguna susfltuciOn en Dl que permita obtener los mismos compuestos de la 
presente solicitud. 

5. Nivel Inventivo 

El exarninador objeta la altura inventiva de la presente solicitud, argurnentando 

.que para ci tccnico Con habilidad ordinaria en la materia, serla ohvio cornbmar las 
� autCri(;rldaciYS Dl v 1)2 par%i ()5wrier la nIateflJ ol-)lcto de la prcCflte solicitud. HJ 

IL I)L.L .:1 �LTl.11 :L’.::.. . -. L i tL1’i(> )l . .111 L’1’ .LI.tLI 1)2 

C. I .....’j ’LI  

Il .., �. .’1 LI �’. .’. .1(1 ’. . ’’H . �.. . .. , ’’’H , . 

I.LL.L.’............... 

La presencia de este grupo no es simplemente un cambio de sustituyentes sino 

una modificación al esqueleto de carbono, lo cual representa un tipo de 
modificacin mÆs sustancial que ci que una persona con habilidad ordinaria en ci 

arte estarla dispuesta a realizar. MÆs aün, incluso si una persona con hahilidad 

ordinaria en la materia considerara modificar ci esqueleto de carbon de los 

compuestos de Dl o D2, dicha persona no podria predecir ci efecto que esto 

tendrIa sobre la actividad del compuCstO. Pot lo tantO, la persona con hahilidad 

en la materia quedarla claramente sorprendida de encontrar que los compuestos 

reclamados en la presente solicitud tienen propiedades fungicidas excelentes y 

pueden proporcionar entre 80% y 100% de protecciOn contra las infestaciones de 

hongos. 
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Para que un tØcnico con habilidad ordinaria en la matena pueda tomar las 
defrniciones dadas en Dl y D2 y ilegar a los compuestos de la presente solicitud, 
debe pnmeto conocer la solicitud en estudio. Las definiciones en Dl y D2 son 
demasiado amplias y no es posible derivar la invención a parr de las mismas sin 
conocer dc antemano la formula reclamada. Dc hecho, una estudio niÆs 
profundo de las anterioridades en comento permite observar que ninguna enseæa 
o sugiere susrituyentcs que pertnitan convcrtir las formulas alil divulgadas en la 
formula reclamada en la presente solicitud. 

En resumen, me permito decir que gracias a las modificaciones expuestas en el 
punto 1 de este memorial y los argumentos anteriormente mencionados, la 
presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de claridad, novedad y 
nivel invenrivo respecto al compuesto expuesto en ci capItulo reivindicatorio 
adjunto. Pot lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva reconocer 
cstos requisitos y conceder el privilegio de patente de invenciófl a la solicitud en 
estudio. 

Por ülrimo, solicitarnos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los 
argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al priricipio 
del debido proceso consagrado en ci arlIculo 29 de la ConsrituciOn Nacional. De 
igual forma, si el examinador considera que subsisten razones para objetar Ia 
presente invención ruego expedir otro examen de fondo con los debidos 
morivos y razones quc sustenten su objeción con el fin de quc mi mandante 
tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretaciOn de 
los arriculos 45 de la Decision 486 -e1 cual otorga la facultad al examinador para 

W erni.tir los exÆmenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrarivo 
que seæala quc: "habiØndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, 

y con base en las pruebas e in/rme.r dijponihies, se tomard la decision que serd motivada al 

menos enforina surnaria si afecta a particulares" y "(.) deberd proferirse la decision definitiva. 

Bsta Sc motivard en sus a.ectos de becho y de derecho, y en los de cont’eniencia si es el caso ’ 

respectivamente (el subrayado es nuestro). 

Seæor Superintendente, 

DILIA RODflIGUEZ ’ALEMAN 
CC. 4l.654.88de Bogota 
TP 20824 
Cod. 008 
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REWINDICACIONES 

1. Un compuesto de formula general (1) 
F2 (R4)n 

A � Bi � 
-AL N�  13 

2 --.O--R3 (I) 

RI R5 

En donde: 
A es fenio opcionalrnente sustituido pot uno o dos sustituyentes seleccionados 
del grupo que comprende C1-C4 aiquilo, C1-C4 haloalquio, C2-C4 aiquenilo, C1-C4 
alcoxi, C1 -C4 alquiltio, halógcno y ciano; 
X es oxIgeno o azufre; 
Y es oxIgeno o azufre; 
R1 es hidrogeno; 
R2 es hidrOgeno, C1-C4 aiquio, C3-C4 alquenio o C3-C4 aiquinio; 

es C1-C4 aiquio, C3-C4 alqucnilo o C3-C4 aiquinio; 
es C1-C6 alcoxi, C3-C6 aiquenioxi, C3-C6 aiquinioxi o halOgeno; 
es hidrOgeno; 

n es un entcro de 0 a 2; 
B1 es un miembro pucnte �(CR10R11)2- o -Z--(CR11R13), en donde R10, R11, R12 y 
RB son indcpendienternente de cada uno hidrOgeno o C1-C4 aiquilo y Z es �0-, - 
S- o �CO-; y 
B2 es un puente aiquileno de fOrmula �cH(R20-(cH2-, en donde 1120 es 
hidrógeno o c1-c4 aiquilo y p es un entero 0, 1 o 2. 

2. Un compuesto de acucrdo con la reivindicaciOn 1, en donde 
� A es fenio, opcionalmente sustituido por uno o dos sustiruycntes seleccionados 

. del grupo que comprende C  -C4 aiquio, Cl -C4 haloalquilo, halOgeno y ciano; 
X e Y son ambos hidrOgeno; 
R1 es hidrOgeno; 
R2 es hidrógeno, C1 -C4 alquio, C3-C4 alquenilo c3-c4 aiquinio; 
R3 es c1-c4 aiquilo, c3-c4 aiquenilo o C3-C4 aiquinilo; 
R4 es 3-metoxi o 3-etoxi; 

es hidrógeno; 
n es el entcro 1; 
B.1 se selecciona de �CH2-CH2-, -O-C1-12- y �S-CH2-; y 
B., es �CH2-CI12-. 

3. Un compucsto de fOrmula I de acuerdo con la reivindicación I 
selcccionado del grupo quc comprende: 
2-hidroxi-N- [2- (3_rnetoxi-4-prop-2-ini1oxi-fenil-etil] -4-fenil-butiramida; 

2-etoxi-N- [2- (3-inetoxi-4-prop-2-inioxi-fenil-e] -4-fenil-butiramida; 
N- [2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil) -ctil] -4-fenil-2-prop-2-iniloxi-butiramida; 
2-hidroxi-N- [2-(3-rnctoxi-4-prop-2-inioxi-fcnil)-etil] -4-p-tolil-hutiramida; 
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2-etoxi-N-- [2-(3-metoxi-4-prop-2-inioxi-fenil)-etil] -4-p-tolil-butiramida; 
N- [2-(3-rnetoxi-4-prop-2-inioxi-fenil)-etil] -2-prop-2-iniloxi-4-p-tohl-butirarnida; 
4-(4-fluoro-fenil)-2-hidroxi-N-[2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-
butiramida; 
2-etoxi-4-4-fluoro-feni1)- N- [2-(3-tnetoxi-4-prop-2-inioxi-feriil-etilj -butirarnida; 
4- (4-fluoro-fenil-N- [2- (3-metoxi-4prop-2-iniIoxifenil-etil]-2-prop-2-inioxi-
butiramida; 
2-hidroxi-N- [2_(3_metoxi_4_prop_2_inioxi-fenil)-etil] -3-fenoxi-propionarnida; 
2-etoxi-N- [2- (3-rnetoxi-4-prop-2-iniioxi-fenil)-e11 -3-fenoxi-propionamida; 
N- [2- (3-metoxi-4-prop-2-ini1oxi-fenil)-etil] -3-fenoxi-2-prop-2-iniloxi-
propionaniida; 
2-hidroxi-N- [2- (3-rnetoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-3-p-toliloxi-propionamida; 
2-etoxi-N- [2-(3-metoxi-4-prop-2-inioxi-fenil)-ctil] -3-p-toliloxi-propionamida; 
N- [2- (3-mctoxi-4-prop-2-inioxi-fcnil)-e1] -2-prop-2-iniloxi-3-p-toliloxi-

� 
propionarnida; 

� 
3- (4-etil-fenoxi-2-hidroxi-N- [2- (3-metoxi-4-prop-2-inioxi-fenil) -c1] - 
propionamida; 
2-etoxi-3-(4-etil-fenoxi)-N- [2-(3-rnetoxi-4-prop-2-inioxi-fenil)-etil]-
propionamida; 
3-(4-etil-fenoxi)-N- [2-(3-metoxi-4-prop-2-inioxi-fenil)-etill -2-prop-2-inioxi-
propionarnida; 
3-(4-fluoro-fenoxi)-2-hidroxi-N- [2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil) -etil] - 
propionamida; 
2-etoxi-3-(4-fluoro-fenoxi)-N- [2-(3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-
propionarrnda; 
3-(4-etil-fenoxi)-N- [2-(3-mctoxi-4-prop-2-inioxi-fenil)-etil]-2-prop-2-iniloxi-
propionamida; 
3-(4-cloro-fenoxi)-2-hidroxi-N- [2- (3-rnetoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil) -etil] - 

� propionamida; 
. 3- (4-c1oro-fenoxi-2-etoxi-N- [2(3-rnetoxi-4-prop-2-inioxi-feni -etil] - 

propionamida; 
3-(4-cloro-fenoxi)-N-[2- (3-rnetoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil] -2-prop-2-inioxi-
propionarnida; 
3- (3,4-clic1oro-fenoxi-2-hidroxi-N- [2- (3-mctoxi-4-prop-2--inioxi-fenil-cti] - 
propionamida; 
3-(3,4-dicloro-fenoxi)-N- [2-(3-inctoxi-4-prop-2-inioxi-fenil)-eliI]-2-prop-2-
inioxi-propionamida; 
3- (4-cloro-feniltio)-2-hidroxi-N- [2- (3-metoxi-4-prop-2-iniIoxi-fcnil-etiui - 
propionamida; 
3-(4-cloro-feniltio)-2-etoxi-N- [2-(3-rnetoxi-4-prop-2-inioxi-fenil)-etil] - 
propionarnida; 
3-(4-cloro-feniltio)-N- [2- (3-metoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil]-2-prop-2-inioxi-
propionarnida; 
3-bcncioxi-2-hidroxi-N- [2-(3-rnetoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etiu] -propionarnida; 

3-benciloxi-2-etoxi-N- [2- (3rnetoxi-4-prop-2ini1oxi-fenil)-etiI]-prOpiOflatmda 
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3-benciloxi-N- [2- (3-mctoxi-4-prop-2-iniloxi-fenil)-etil] -2-prop-2-inioxi-
propionamida; 

4. Un proceso para la preparación de un compuesto de formula I de acuerdo 
con la reivindicaciOri 1, ci cual comprende: 

a) reaccionar un fenol de formula IV 

F2 (R4)n 

(IV) 

Rl R5 

en donde A, Ri, R2, R4, R5, Bi, B2 y n son como Sc defrnen para la formula i 
con tin compucsto de fOrmula V 

Z-R3 (V) 

en donde R3 es como se define para la fOrmula I y en donde Z cs Ufl grupo 
saliente que da ci subgrupo IA 

R2 (R4)n 

1 2 J 
b) reaccionar el Æcido de fOrmula II 

con una amina de formula VII 

(R4)n 

H� J� OR3 2 _J 
F5 

(IA) 

; 0 

en donde A, Ri, R2,R3, R4, R5, Bi, B2 y n son como se defrnen para la formula 
1, 

C) reaccionar la a-hidroxi-arnida de fOrmula X1V 

M. 
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(R4)n 
OHQ 

A--B  Ii  �O�,R3 (XIV) I ? 
< )z 

RI H 

con un agente etcrificante de formula XV 

Z.-R2 (XV) 

En donde A, Ri, R2, R3, R4 Bi, B2, y n son como se definen para la fOrmula I y 
en donde es un grupo salicnte; resultando en el subgrupo lB 

(R4)n 
00 

�A---Bi--  N�B2--c
 

--O--R3 

� RI R5 

y opcionalmente convirtiendo la funciOn arnida del compuesto del subgrupo IA 

en una función tioamida como en ci subgrupo IC 

R2 (R4)n 

A N-- B5--- 0� R3 (IC) 

R1 R5 

pot tratamiento con un agente sulfurante. 

5. Una composición para controlar y proteger contra microorganismos 

fitopatogØnicos, que comprende un compuesto de fOrmula I de acuerdo con la 

reivindicaciOn I como ingrediente activo junto con un portador apropiado. 

6. Un mØtodo para controlar y prevenir una infestaciOn dc plantas de cultivo 

pot microorganismos fitopatogØnicos, ci cual comprende la aplicación de un 

compuesto de formula I de acuerdo con la reivindicaciOn 1 como ingrecliente 

activo a la planta, a partes de la planta o a lugares de la misma. 

7. Un mØtodo de acuerdo con la reivindicaciOn 6 en donde los 

microorganismos fitopatogØnicos son hongos. 
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

Radicaciön No. 04-34536 
Clasificación Internacional (IPC): C07C235134 
Concepto TØcnico No. 3217 

Patente de lnvención 

Via Naciorial 

Via PCT (fase nacional) - 

Patente de Modelo de Utilidad 

Cap.l Cap. II 

No. de solicitud internacional PCT/EP02/12845 
Fecha de presentaciOn internacional 2002-10-02 

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artIculo 48 
de la DecisiOn 486 de la Comisióri de  la Comunidad Andina, se le comunica: 

1. Documentos estudiados 

Descripciôn: folios 9 a 106 (coma se radicó inicialmente) 
Reivindicaciones 1 a 7: folios 179 a 182 (como se radicô mediante oficio de 2010-
07-13) 
PrIoridad: Reino Unido, nümero 0127556.9 de2001-11-16 

2. Objeto de la invención 

TItulo de la solicitud: Derivados de fenetilamida de ªcido carboxIlico a-oxigenados 
o a-tiolados, 

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en: ’un 
compuesto de la formula general 

A2 (R4) 

A-f3R1

 R5

 

que incluye sus isOmeros ópticos y mezclas de tales isOmeros, en donde 
A es fenilo opcionalmente sustituido por los sustituyentes indicados en el folio 179 
X es oxIgeno a azufre 
Y es oxIgeno o azufre 
Ri, R2, R3, R4 y R5 tienen los significados indicados en el folio 179. 
BI y B2 tienen los significados indicados en el folio’ 179 

El problema planteado en esta solicitud es prevención de infestación de plantas 
por microorganismos fitopatógenos. 

La invenciOn se catalogO coma C07C235/34, segIn la ClasificaciOn Internacional 
de Patentes (IPC). 

3. De la solicitud de Patente (segün el caso) 

Reivindicaciones (artIculo 30 D 486) 



A pesar de que esta oficina notificó a la solicitante que el objeto de la 
reivindicaciôn 6 no es patentable porque consiste en un mØtodo cuyo ünico paso o 
etapa consiste en Ia aplicacion, la solicitante no modificó el capitulo reivindicatorio 

metodo que consiste en una aplicacion, es una aplicacion Una aplicacion es 
un

 
uso y los usos no son patentables en Colombi4Asi mismo, a la solicitante se 

nªtificô sobre el hecho que la reivindicación 6 indica que el mØtodo sirve para 
prevenir la infestación de plantas por hongos y que dicha reivindicaciOn no estaba 
sustentada en la descripción ya que Østa no contiene datos experimentales de los 
cuales pueda concluirse el uso de dichos compuestos previene tal infestación. 
La reivindicaciôn 7 comprende un mØtodo que se caracteriza por el campo de 
aplicación do dicho mØtodo. A la solicitante se notificó que dicho mØtodo es tan 
solo el uso y el objeto del uso de los compuestos de la primera re,vindicación. Por 
a tanto, los mØtodos de las reivindicaciones 6 y 7 no quedaron definidos par 
pasos, etapas a fases, coma debe definirse un mØtodo, sino tan solo par la 
aplicaciÆri a uso de unos compuestos. Par lo tanto, las reivindicaciones 6 y 7 de la 
solicitud no cumplen con los requisitos del artIculo 30 de la decision 486. 

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (articulos 14 y 21 
0 486) 

Como ya se indicO en el numeral anterior, las reivindicaciones 6 y 7 comprenden el 
uso y el campo del uso de los compuestos reivindicados en la primera clÆusula. El 
objeto do las reivindicaciones 6y 7 no es patentable. 

5. Determinación del Estado de la TØ.cnica 

La fecha que so ha tenido en cuenta para determinar el estado de la tØcnica es 
2001-11-16, la cual corresponde a la fecha de la prioridad reivindicada 

La büsqueda en el estado de la tØcnica do documentos relacionados con la 
solicitud arrojO los siguientes documentos: 

No Documento Titulo 
__ __________________ 

Fecha de 
,P!!caclon 

Dl W094/29267 _Arylacetamides... and their use as fungicides 1994-12-22 

6. AnÆlisis de patentabilidad (segün requisito) (artIculo 14 D486) 

Navedad (artIculole D486) 
En Dl ya se hablan divulgado compuestos fungicidas quo coinciden de manera 
idØntica con los reivindicados originalmente en Ia solicitud en estudio. 

Cuando en la fOrmula I, A es fenilo, X es oxIgeno, R3 es metilo, In es 0, BI es 
(OH2)2, y B2 es CH2-CH2, puede representarse el siguiente compuesto 

OH 

NH 

O�CH3 



En DI se habia divulgado el compuesto 

0 
11 

R7 

Cuando A es fenilo y A’ es fenilo opcionalmente sustituido con -OCH3, B es un 
grupo metileno, que puede ser de tres Ætomos de carbono, sustituido par un grupo 
hidroxilo, X es (CH2)2, R7 es hidrógeno, puede representarse el siguiente 
compuesto: 

NH 
0 

0-OH3 

Par lo tanto, el objeto de la solicitud no tiene novedad. 

Nivel inventivo (art. 18 D 486) 
Aün a pesar de que ya se demostrô que al menos para uno de los compuestos de 
la solicitud ya Se habia divulgado un compuesto idØntico que se habia divulgado 
en el estado de la tØcnica, tambiØn es preciso indicar que todos los demÆs 
compuestos reivindicados en la soliOitud Øs1u6àda  que pudieran no ser idØnticos a 
los de Dl se derivan de manera evidente deØstospor parte de un tØcnico versado 
en la materia ya que los compuestos de la solicitud estudiada ya tenlan todos y 
cada uno de los grupos funcionales que le dan la actividad fungicida a este tipo de 
compuestos y, puesto que los compuestos reivindicados no presentan ninguna 
actividad fungicida diferente de los reportados en Dl, los compuestos 
reivindicados carecen de nivel inventivo. 

7. Respuestas de la solicitante 

Con respecto a la ciaridad del capitulo reivindicatorio, afirma la solicitante que "el 
examinador estÆ equivocado" porque "en la reivindicación 1 Bi puede ser - 
(CR10R11)q, donde R10 y R11 pueden ser hidrOeno y q es 2." Si se lee 
detenidamente la reivindicación 1, cuando R10y R1 son C1 -C4 alquilo, BI puede 
ser tamblØn (CCH3), (CCH2CH3), (CCH2CH2CH3) 0 (CCH2CH2CH2CH3), to cual es 
un absurdo desde el punto de vista qulmico. Par lo tanto, si bien es cierto que Bi 
puede ser CH2-CH2, a pesar de ls respuestas de la solicitante, el capftulo 
reivindicatorio Si carece de claridad 
Con respecto la falta de sustento del capitulo reivindicatorio en la descripcion, (as 
nuevas reivindicaciones obviaron esta falenài 
’En relación con las reivindicaciones de uso afirma Ia solicitante que "no se estÆ 
reclamando ningün uso, sino que se trata de un mØtodo para el control de la 
proliferaciôn de plagas que se caracteriza por el ünico paso de aplicar un producto 
que comprende los compuestos de la presente solicitud." Como ya se indicô en el 
presente oficio, un mØtodo que consiste en una aplicacion (sinónimo de uso) es 

a aplicación. No es patentable en Colombia. 



Afirma la solicitante que "Dl no ofrece ninguna sustitución que permita obtener los 
compuestos de la presente solicitud". En el presente oficio ya se demostrô que 
esta afirmaciôn no puede ser cierta. Afirma la solicitante que "la anterioridad Dl 
menciona que B es un grupo metileno, p.ero no establece que sea exactamente 
uno de los grupos de la presente solicitud". Efectivamente, la anterioridad DI 
establece que B es un grupo metileno que tiene un grupo hidroxilo. Un grupo 
metileno de tres Ætomos de carbono, como el que aparece en la formula I de la 
solicitud, se ajusta de manera exacta a la definiciOn de B dada por los autores de 
Dl. Es decir, en el estado de la tŁcnica ya seencontraba definido el compuesto 
que se representó en el presente.oficio.:Encuanto a la definiciOn de A que 
aparece en la fOrmula de Dl, este sustituyente puede ser 

RZ 
ni 

(vØase pâgina 248 de DI) y R2 puede ser 0R3 y R3 
puede ser metilo. Por lo tanto no se ajusta a la realidad lo que afirma la solicitante 

40 en cuanto a que "ninguna de las definiciones dadas en Dl se ajustan al grupo que, 
de acuerdo con el examinador, corresponde a Al en la presente solicitud". Es de 
aclarar que en la solicitud estudiada no se encuentra ningün sustituyente Al sino 
solo A y que el sustituyente A’ de Dl corresponde no al sustituyente A de la 
solicitud estudiada sino al grupo 

de I  fOrmula l 
Para aclarar completamente, el sustituyente A de ’la anterioridad Dl se define en la 
pÆgina 247 de dicho documento coma 

�1 
R -QJ" (L) 

Donde RI es opcional y corresponde a los mismos significados de los 
sustituyentes opcionales de A en la solicitud estudiada. 

For to tanto, no tiene fundamento alguno la afirmaciOn de la solicitante: "la Ctnica 
forma de obtener los compuestos de la presente solicitud es interpretando el 
significado del grupo carbonilo a grupo arilo opcionalmente sustituido y ajustando 
dicha interpretaciOn a Ia reclamado par el solicitante. No hay ninguna sustitución 
en Dl que permita obtener los mismos compuestos de la presente solicitud". Solo 
resta aclarar que durante el examen de novedad no se hizo interpretaciOn alguna. 
Para cualquier lector que pueda entender el significado del contenido del 
documento Dl, un grupo metileno, coma se define el sustituyente B en ese 
documento anterioridad, puede tenerde I a m 6 de 10 Ætomos de carbono y eso 
no es interpretación alguna sino un:entendim,ieto de la quimica elemental. 

En referencia al nivel inventivo, afirma la solicitante que "ni la anterioridad Dl ni la 
anterioridad D2 comprenden un grupo de enlace equivalente al grupo BI. BI tiene 
una longitud de al menos dos Ætomos de carbono y uno de estos Ætomos puede 
ser un heteroÆtomo". La solicitante ignora completamente la definición dada en Dl 
at grupo B de la fOrmula 



IF . 

0 

11 
A-3-cN’XA’ 

17 

un grupo metileno con un grupo hidroxilo coma 
sustituyente. Es decir, B puede ser perfectamente CH2-CH2-CHOH, tal coma 
aparece en la formula (I) de la solicitud y estO no es una interpretación sino una 
lectura sencilla de las enseæanzas de Dl. 

Luego, no tiene fundamento alguno la afirmaciOn de la solicitante: "la presencia de 
este grupo no es simplemente un cambio de sustituyentes sino una modificación 
mÆs sustancial que el que una persona con habilidad ordinaria en la materia 
estarla dispuesta a realizar". Una persona con habilidad ordinaria en la materia 
entiende de una manera completamente automâtica que si en Dl se define B 
coma un grupo metileno con un grupo hidroxilo, esta corresponde al grupo Bi de 
la fOrmula (I) de la solicitud. 
Afirma ademas la solicitante que "la persona con habilidad en la materia quedarla 
claramente sorprendida de encontrar que los compuestos reclamados en la 
presente solicitud tienen propiedades fungicidas excelerites y pueden proporcionar 
entre 80% y 100% de protección contra las infestaciones de hongos". En 
respuesta a esta afirmaciôn, esta oficina remite a la solicitante al documento Dl, 
pÆgina 246, lineas 14 a 16, donde podrâ leer que los compuestos alli divulgados 
logran un 100% de efectividad fungicida a una cancentraciOn de 500 ppm o 
menos. Luego no existe en absoluto ningUn efecto sorprendente en los 
compuestos de la solicitud estudiada, 

8. Conclusion: 

En consecuencia y par todo Ia expuesto anteriormente, se recomienda Negar las 
reivindicaciones 1 a 7: folios 179 a 182 del expediente 

Bogota, D.C., 2010-09-09 
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