7 Y6

CAVELIER ,{;,%
ABOGADOS
Teléfono: 157-1] 347 3611
EDLF1CIC S15K1 Telafax: (571} 211 8550
wge caveligr com CARRERA 4 Ng, 72-35 157-11790 4314
cavelier@cavelier.com BOGOTA S, COLOMBIA Fax in (.54, : (T-305] 281 460

SURERINTENDEMNG A Dk INDUSTRIA v COMERCID

Sefiora Jefe de la \l‘llWl““lll“l“ll‘lmwmm

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES Np. 04.052877 - .00010-0000 REACION
i A - ot : 2008-09-16 46:41 58 Dap 2020 NUECHEACI

Superintendencia de Industria y Comercic T?:.h‘?'l Pnp?;l:—.NTEwu Eve. 375 FASENACIONALL
E. 5. C. Art 434 RESPUBSTAREDUE Follos. 6

Tramitea : 011

Evento : 378

Acotuacidén : 444
Feferaencia : Expediente Wo, 04052677
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~lase s COYD &01 /010

Fecha solicitud: Junio 04 de 2004

. 1. Yo, Emilie FEREERC, obrandc come apederads de  la  sociedad
solicitante en €l asunteo antes identificade me refiers al oficic No.
2164 notificade por fijacian en lista del 08 de mayo de 2009,

2. Mediante memorial radicado el disg 12 de julice de 200% solicité plaze
ge treinta (30) dias para atender el oficio Wo. 5164,

3. Wediante oficio No, BlE4 =s puseo en conogimiento del solicitante el
informe gue contiene las cbservaciones hechas por su Despacho sobre la
presente solicilud de patente., Atiendo a las ob=servaciones de la manera
siquiente:

3.1 Analigis de patentabilidad

. 3.1.1 Hovedad

En esta oportunidad el Examinador ha g¢ltade noevamente @l
documente D1: CO03-46657 considerands que éste todavia afecta la
rnovedad de la presente solicitud. Los argumentos del BExaminador estén
dirigides a desvirtuar la invencisn de =eleceidn, afirmando gues &l
Manual Anding de Patentes no es winculante ¥ gue la legizlacién en
materia de patentes es la Declsion 486,

MIT. 860,041, 367-2
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4. Com el fin de superar las chjeciones expuestas por el Examingdor, se

presentan las siguientes modificaciones, aclaraciones vy argumentos:

4.1 Modificacidn da una selicitud en tramitse

De acuerdo con el artieculo 34 de la Declsidn 486 de la Comisidn
de la Ccmunidad Andina, donde se establece gue 13 modificacicn de una
zolicitud ez posikle en cualgquiser moments del tramite mientras no
implique unaz ampliacidn de la solicitnd iniciasl, me permite Presentar

ur nuevo pliego reivindicatoris conformade por 7 reivindicaciones.

De este modo, siguiendo las observaciones del Examinador v para
diferenciar zon mayer claridad la presente invencion del arte previo,
se ha eliminade dentre del plisgs reivindicaborie =1 significads
‘alquile con 1 2 4 Atomos de carbono’ para el radical R,

Solicitamas  atentamente  tenser en  guenta  este  rnueve pliego
. reivindicatorio gue cumnle con las disposiciones de la Decision 48e.

4.2 Analisis da patentabilidad

4.2.1 Hovadad
El articuio 16 de la Deciszién 486 establece:

Articuio 16.- Una invencion se conslderard nueva cuando no esta comprendida en e
estado de (2 técnica. Ei estado de (a tdenics comprendera todo lo que haya slde
accesible al pdblico por una descripcidn escrita u oral, utilizacion, comercializacién o
cualquler otro medio antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente o,
en su caso, de la prioridad reconocida.

. Oe @s5ta manera, una anterioridad afecta la novedad de una
solicitud cuande revels todas las caracteristicas técnigas esenciales

de la invencién.

A este resgecto deseamos eXpresar puestro desacuerdo con el
argumento del Examinador segin el cual ¢l Manual Andine e Patentes no
g5 yinculante para ese Despacha gor cuants el misme ha side usado para

sustentar sus argqumentos vy decisiones en obros asuntos.
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3in embargs, tal como se indicd arriba, el pliegs reivindicatorio & )

ta sido modificado para diferenciar los compuesbos de la presente

invencién frente a DI, de manera que dicho docurmento ho revela todas

las caracteristicas técnicas esenciales de Ios compuestos tal como

Bgtan reivindicados.

En el pliege reivindicatorio que se presentd  junto ool aste
memorial se ha eiimirade el alquile con ! a 4 Atomos de carbone dentro
de la definicién de R, de esta manera, dicho radical sclamente incluye
los grupos ¢iclealcoxi gue forman junts con Y7 la gporcidn Y-R*, La
definicién de dicha porcién ¥Y-R': c¢icloalcexi o ciclealguil-alcoxi no
estd revelads en Dl y por lo tanto., npo pusde ser considerado un
decumente capaz de afectar la novedad de la presente solicitud.

Por ic tante soligitamos atentamsnte tener esca chieclén por superada.

L Puesto gue se han atendido a cabalidad las observacicnes aechas
. per su Despachs scbhre la presente s¢licitud de patente, atentamente

splicito gque se continlle su tramitacidn.

&. ANEXCS

s MNuevo pliego reivindicaterio conformade por 7 reivindicaciones

¢ Formularic de modificaciones correspondiente

Sefiora Jefe,
/ r/,_
O e
EMILIC FERBERD
T.P.L., Ho. 31.929

COLO=13549-841-0148-2
WNIMSNIMENTD-3 0820002013519
Yo, M-2008-1582094%JM8
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FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

SDLIGITUDDE T
' E Modnf’caclﬁn a una su[mlfud

o _Nnmbro BAYER CROFEGIENCE AG .
| Sociedad: ccrnstltmda :..r ex;stente bap: Ias 1eyes de
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: _f':cc D

Nﬁh&rﬁ:_ :

Dlreamén TAlfred Nnba| Strasse 50,
3 40?39M0nhelm TR e
Alemania :
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: i Alemaria

% Telstono: 546 09 70 Fax:
= {1 E-mail: clientesificavealier.corm

2454070
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IDEN;TIFIEAGIGN

C.C. E] MIT D

Emilic FERRERD
Direccién: Carrera 42 Mo, 72-35

Nombre:

REPRESENTANTE
O APODERADO

Teléfono: 347 36 1

Fax:

21782 11

C.E D Otro D

E-mail!

cavalien yelier enm

O iméro da'expediente

N

Descﬂpcmn de Ia curmcclﬁn e rnndl_._.cacléh snllmtada

“icom prnbanf.e de p ag oNo;

Anexos
Comprobante de pago de |a tasa por $111.000, por concepto ds modificaciones.

Comprobante d& pano por reivindicaciones adicionales después de la decimoquinta
reivindicacion por

FPoderes, si fuers el caso

00 O

Docurnento gue acredita la existencia y representacion legal de las partes, cuando sean
personas juridicas.

. 580t deUssan TEA A0
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REIVINDICACIONES

1. A'-Pirrolinas de a férmuta ()

en fa que

R' significa halégeno & metilo,

R? significa hidrégeno o halogeno,

Y significa O {oxlgendat, ¥

R* significa cicloalguilo con 3 a 6 dtomos de carbono & cicloalquilo con 3 2 8 atomos de
carbono v alguilo adherido a éste con 1 a 2 &tomos de carbono.

2, A'-Pirrolinas de fa farmula (1} segtin la reivindicacion 1, en Ja que

R' significa flior, cramo, bromo & metilo,

R? significa hidrogeno, fidor, clore 6 bromo,

¥ significa O (oxigens}

R? significa cicloalguilo con 3 a B atomos de carbong ¢ cicloalquile con 3 a B atomos de
carbone v alguilo adheride a £ste con 1 2 2 atomoes de carbong.

3. A'-Pirrofinas de ta formuta (1) segun la reivindicacién 1, en la que

R significa fllor, crome, broma & metilo,

R? significa hidrégeno, fider 6 cloro

Y significa O (oxigeno]

R® significa ciclopropilo, ciclobutilo, ciclapentilo, ciclohexilo, ciclopropii-alquile con 1 a 2
atomos de carbong, siclobutil-alguilo con 1 a 2 atomos de carbono, ciclopenti-alguile can
1 a 2 4tomos se carbono o ciclohexil-alguilo con 1 a 2 atomos de carbono.

4. A'-Pirrclinas de |la fémmula (1) segun 1a reivindicacién 1, en Ja que

R' significa fIl.'mr., & cloro
R? significa hidrogeno & fidor
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Y significa O (oxigeno)

R* significa ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo,  ciclohexilo,  ciclopropilmetilo,
ciclobutiimetito,  ciclopentiimetiio,  ciclohexilmetilo,  ciclopropiletilo,  ciclobutiletilo,
ciclopentiletilo, ciclohexilatila.

5. A'-Pirrolinas de la farmula (I} segdn la reivindicacion 1, en la que R' y R® significan
fluor.

6. Compuestos de la férmida {I-a} con la configuracion (R}

ah la gue

R', R? Y y R? ienen los significados indicados en una 0 varias de las reivindicaciones 1 a
&.

7. Agentes pesticidas, caracterizados porque tienen un contenide en al menas un
compuesto de fa farmula (1}, segdn la refvindicacion 1, junte a extendedores y/o produtios
tensipactivos.

JMSWIMEND-1582 15WWPC 13549
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Radicacién Na. 04-52677
Clasificacidn Internacional {IPC): AO1N43/36
Concepto Téchico No, 1181

Patente de Invencion Wl| Patente de Madelo de Utilidad []
Via Nacionaf (]

Via PCT (fase nagcional} - Cap.| ] Cap.l |
No. Sol. Internacional EF02/12258

Feacha de Prasentacion Internal. D4-11-2002

Como resultado del examen de fando, realizado can fundamernta en el articulo 48 de
la Decisidn 486 de la Comisitn de la Comunidad Andina, se le comunica:
1. Documentos estudiados
1.1.  Descripcién. Folios: 117 a 187 {como se radicd inicialmente)
1.2. Reivindicaciones: Folios: 186 a 203 (como se radicd iniciaimente}
Folios: 237 a 238 {modificacion)
Folios: 251 a 252
1.3. Prioridad: 07-11-2001, DE10154515.0

2. Analisis de la Prioridad

L.a materia comprendida en la solicitud corresponde a la misma materia de la
pricrigad.

3. Objeto de la invencidon
+ Titulo de la solicitud: A’pirrolinas.

» FElobjeto de la solicitud comprendido en las reivindicaciones (1-7) consiste en
compuesios de formula |




e
1575
254
Donde Y significa oxigeno, R1 significa halégeno o metilo, R2 significa hidrégenc
o haldgeno y R3 significa cisioalguilo con 3 a 8 dtomos de carbone o cicloalguilp
cait 3 a & atomos de carbono y alquilo adheride a éste con 1 a 2 dtomos de

carbhono.

Compuestos de formuia ({-aj con la configuracién (R} {Rekvindicacion 6)

1

R
2 A,
g

L e

Donde R1, R2 y R3 fienen los significados indicados anteriormente.
La reivindicacion 7 comprende agentes pesticidas que tienen un contenido en al

menos un compueste de la formula | junto a extendedores yfo productos
tensioactivos.

La solicitud en estudio proporciona compuestos A’pirrolinas.
s Clasificacion internacional de Patentes {IPC.) AQ1IN43 36

4. Detarminacion del Estado de Ia Tecnica

| a fecha que se ha tenido en cyenta para determinar el Estado de la Técnica
cofresponde a la Fecha de presentacion de la solicitud prioritaria : 07-11-2001

Teniendo en cuenta la fecha indicada se realizé la bisgueda en el estado de la
técnica de documentos relacionados con la solicitud encontrandose  los
siguientes documentos mas relevanies:

, Fecha de
Ne Do¢cumento ‘ Titulo ublicacién*
D1]_ CO0346857 | Deltat-pirrofinas 2004-10-29"

" retvindica pricridad del 2000-12-05.

5. Analisis de patentabilidad {articulo 14 D4886)

5.1 Novedad {atticuio 18 J48E)

» Elobjeto de la solicitud comprendido en 1as relvindicaciones (1-6} consisie en
compuestos de formula by l-a
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Dande Y significa axigeno, R significa haldgeno o metilg, R2 significa hidrogeno
o halbgeno y R3 significa cicloalguilo con 3 a 6 dtomos de carbono o cicloalguilo
con 3 a 6 atomos de carbono y alquilo adherido a éste con 1 a 2 atomos de
carpano,

Carege de novedad en razon a gque el documento 01 divulga compuestos del tipo
de las A’pirroiinas

I-b

-g

Compuestos que carresponden a los de la solicitud en estudio cuando:

R? significa cicloalcoxi o cicloalquilalcoxi, dado que para los compuestos de la
soiicitud en estudio RJ significa ciclogiguilo con 3 a 6 atomos de carbono o
cicloalquilo con 3 a2 6 dtomos de carbono y alquilo adherido a éste con 1a 2
Atomos de carbono, grupo que unido a“Y” que sqgmﬂca oxigeno forma ef radical
cicloakyuiloxi ¢ cicloalguilalcoxi correshondiente a R

Ademas como se puede observar de acuerda con fa fsrmula 1-g, en dicho
documenio iguaimente se revedan 1os correspondrentes 156meros (R) de los
compuestos de férmula |. Por lo demas R'y R? tienen los mismos significados en
D1y en Jos compuestos de |a solicitud en estudic, compuestos gue presentan
ademas la misma actividad pesticida
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Por lo fanto como se puede chservar de la comparacion de las estructuras
carrespondientes los compuestos de la solicitud en estudio (férmulas | y 1-a) se
encuentran comprendidos en ¢l estado de la técnica de acuerdo con D1 |
foérmulas I-b v 1-g), compuestos que no solo se divulgan en (a descripaion sino
que se encuentran reivindicados (por ejemplio reivindicaciones 1, 18, 19, folios
229 a 265) .

Con respecto a la reivindicacion N°7, D1 revela igualmente agentes pesticidas de
compuesios de formula | que comprenden extendedores y productos
tensicactivos.

8. Respuesia a los argumentos del solicitante

Con respecto a lo argumentado por el soficitante sobre ta novedad , en prirmer
lugar se reitera que fa isgisiacidn vigente en materia de patentes es Ja decigion
486 y su cammespondiente reglamentario.

Ahora bien de acuerdo al articulo 16 de nuestra legislaciéon, “una invencion se
consideraré nueva cuando no esta comprendida en ef estado de fa técnica” y por
estado de la técnica segun &l mismo articula se entiende "lodo lo gue haya sido
accesibie al pablice por una descripcibn escrita v oral, uiilizacién, comercializacion
o cualguier otro medio antes de la fecha de presentacion de !a solicitud de patente
0, en su caso, de la prioridad reconocida.”

Por tante como se indico en el numeral anterier no obstante ¢ interesadg
argumente gue “ s&¢ ha eliminado el alguifo con uito a cuatro dlomos de carbono
dentro de la definicion de R3, de manera que la definicién de la porcion Y-R3
cicloalcoxi o cicloalguiloxi , no estd revelada en D17, la solicitud carece de
novedad porgue es clare que se encuentra divulgado en el mencicnado
documento del estado de 1a técnica y ademas reivindicado (s compuestos de la
solicitud en estudio, porgue en los compuestos de U1 se expresa claramente gue
el radical R4 comespondiente a la porcidon “Y-R3" de los compuestos de la
salicitud pueden ser giclpaluiloxi o cicloalguilalcoxi.

Finalmente el nuevo capitule reivindicatorio, o que reclama camoe nuevos e
inventivos son los compuestos de formula |, los cuales son conotidos en ef estado
de la técnica como se desprende de io divulgado en ef documento CO03-4B657,
que reivindica prioridad DE10154515.0 de 07-11-2001, el cual comprende los
compuestos de formula |, composicianes y uso de los mismos, idénticos a los de
la solicitud en estudic.

T. Conclusion:

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda Negar las
reivindicacicnes: 1 a7 (folios:251 a 252)

CONCEPTO TECNICO No.1181 EXAMINADOR TECNICO
Codigo No. 202013




