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Jefe de la Dlvisidn de Nuevas Creacicnes
Superintendencia de Industria y Comercio
Ministerio de Desarrollo Econdémico

E. 5. (b5

Ref. Expediente No. 04.086.944
Solicitud de Patente de Invencidn para; O-CICLOPROPIL-CARBOXANILIDAS ¥ SUF USQ
COMC FUNGICIDAS
Solicitante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO

MARGARITA CASTELLANOS ABONDAND, mayor de edad, identiflcada y domiciliada como
aparece al pi€¢ de mi firma, atentamente me permito presentar respuesta al oficlo No. 8146
notiflcade por fijacidn en hista el 20 de junio de 2008 correspondiente al examen de fando,
estando dentro del términa legal en los siguientes térmings:

Claridag de las reivindlcaciones

Argumenta su Despacho: “la cantidad de sustituiyentes es especulativa ya que no estdn enterarmente
sustentados mediante ejemplas en la descripoidn... asi mismo, los sustituyentes que son restos de
hidrocarburas son demasiadns para la poca contided de gjemplos gue demuestron la actividad.. . o
palabra halo debe especificarse por haldgeno... el método de la refvindicacién 10 ne comprende
etapas ni pasos para abtener un producto... ™

Con el fin de superar las objeciones sobre |as reivindicaciones, presenta a consideracion del sefor
examinador un nuevo pliego reivindicatorio compuesto 8 reivindicaciones donde se han realizado
las modificaciones que expongo a continuacion:

La nueva reivindicacion 1 se refiere a una combinacidn de |as reivindlcaciones previas 1y 2 con el
grupe et debidamente limitado a pirrelite, pirszolite, tiazolilo sustituidos. Ademds, los términos
“halo” y "epcionalmente sustituido” han side reemplazados por sus significados especificos como
se definieron en las pédginas 1-3 de la descripcidn. Las nuevas relvindicaciones 2 a 5 correspontien a
las reivindicaciones anterioras 3a 6.

La reivindicacion 6 es una nueva reivindicacidn que se relaciona con el compuesto especifico de
formula (1}, la (z-biciclopropil-z-ilfenil} amidz del acide 3-difuore metl-meti-iH-pirazol-4-
carboxilico cuyo sustento se encuentra en el compuesto No. 2.34, divulgado en las tablas 2 y 7 de
lz descripcidn, Pongo de prasente a su Despacho que dicha modificacidn no introduce materia
nueva a la solicltud y que se encuentra debidamente sustentada en la descripcion. Igualmente, las
nuevas reivindicaciones 7 y 8 corresponden a las reivindicaciones previas 7 y 9, respectivamente.
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£n conclusién, el nueve pliega relvindicatoric es clare y debidamente sustentado en los ejemplos
an vista de las modificaciones realizadas.

La oblecidn sobre la reivindicacldn 10 debe tenerse como superadz toda vez que dicha
reivindicacidn ha sldeo eliminada.

Con respecto a {a objecidn sobre el tédrmino "halo”, éste ha sido sustituido por su significado de
acuerdo a la descripcidn.

Unidad de invencidn

Argumenta su Pespacho: “El proceso de la reivindicacion & para preparar el compuesto de fédrmula
(M) no guarda unidad de invencidn con el compuesta de fdrmuld (i) de las reivindicaciones 1a 6".

Teniendo en cuenta que Ja reivindicacion 8 ha side eliminada del capitulo reivindicatorio, Ia
objecidn por unidad de invencidn debe tenerse comeo superada.

Novedad

Argumenta su Despacho: “Cadg uno de los documientos citddos en el estado del arte afecta la
novedad del compuesto de fdrmula ()7,

Con respecto a la novedad de la presente Invencion, pongd de presente a su Despacho que el
nuevo pliego relvindicatoric es novedoso con respecto al arte previo dado que ninguno de los
documentos divulga los compuestos reivindicados en la presente invencién. De hechg, el
documento 01 describe carboxanilidas de fdrmuta genaral:

En donde A se selecciona de 8 sistemas de anillos, incluyendo pirazoles y tiazoles, vy los
sustituyentes orto R cubren una gran variedad de radicales que abarcan desde alguilo €.,
sustituido a fenilo sustituido, incluyendo cicloalquilo €, no sustituido o sustituide con alguile (ver
colurmna, linga 38).

For el contrario, los compuestos de acuerdo a la presente reivindicaclén + representan una
seleccidn gxtremadamente limitada de lo divulgade en D1 (documento analizado por e sefior
examinador). En partlcular, el sustituyente orto de fa anilida es un grupe cclopropilo sustituide.
Este patrén de sustitucién esperifica de los compuestos de acuerde a la presente invencitn no es
divulgade ni sugendo por 01y por fo tanto, (2 presents Nverrdidn es novedasa,

Adicionalmente, pongo de presente a su Despacho que seglin el Manual Anding de Patentes':

"Pura determinar la novedad de la invencign, se debe comprobar si existen
anticipaciones de! estado de o técnicn que contengan explicitamente todas los
cardcterfstics técnicas esenciales de g invencidn, El examen de novedad se efectita
comparanido elemento por elemente de la invencion tal como estd definide por las
reivindicaciones con los del estado de la técnica™.

' Manual Anding de Patentes, Andllsls de novedad. Pg, 65,
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De lo anterior se concluye entonces gue la presente invencidn es novedosa toda vez que el patrdn
de sustitucion especifica anteriormente descrito de fos compuestos de acuerdo a la presente
invencidn no es divulgado por ninguna de las anterioridades de manera explicita,

Mivel inventivo:

Argumenta su Despacho: “El nivel inventive se ve afectade porque en tados los documentos citados
def estado de ln técnica se sugiere usar compuestos del misma tipo gue lo compuestos de férmula (1)
en calidad de plaguicidas con diferencias insignificantes gue habrian side derfvadas por parte de un
técnico medio en la materia®.

Las cempuestos estructuralmente maz cercanos del documnento D son los compuestos de
nimeros 10.50 ¥ 9.50. En estos compuestos, el grupo A es pirazolllo (compuesto numero 10,50) o
tiazofilo (compuesto numers 9.50] y ef sustituyente R es un grupa cidlopropile na sustituids. Por 1o
tante, la dnica diferencia estructural entre dichos compuestos y los compuestos de la presente
invencién es la presencia de un sustituyente en el grupo ciclopropilo,

Para demostrar que los compuestos de acuerdo a |z invencién son superiores que [os compuastos
del documente D1, me permito presentar ejemplos bioldgicos comparativas en los cuales |z
actividad funglcida de los compuestos 10.50 ¥ 9.50 de [ se comparan con la de los compuestos de
acuerdo a la presente [nvencidn.

En los ejemplos comparativos se ha ensayado la actividad fungicida contra Puccinia Reconditu (roya
marrén) en trigo, Esta es una de las enfermedades de trigo més significativas en todoe el mundo. En
condiciones cdlidas y himedas, esta enfermedad progresa muy répidamente y las infecciones
tempranas causan cuantiosas pérdidas mediante la rdplda reduccicn de |a capacidad fotosintética.
For o tanto, es muy deseable proveer un compuesto fungicida que sea capaz de combatir
efectivamente esta enfermedad.

Efemplo comparative No. 1

Se compara la actividad fungiclda de los compuestos donde “Het"” es pirazol. La actividad del
compueste namero 2,36 de la presente invencidn (tabla 2, piginas 6-9 de la descripcidn] y el
compueste A {[2{2-etilciclopropil}fenil] amida del &cido s5-cloro-1,3-dimetil-1H-pirazol-4-
carbaxflico, incluido en |z presente invencign), es comparado con ta actividad de! compuesto
nimero 10.50 de D1, Corno se muestra en |as siguientes férmulas estructurales, la Onica diferencia
entre la presente invencidn y los compuestos del arte previo es la presencia de un sustituyente en
el anillo orto-ciclopropila.

H “1':' H%\
M, T,
(=
&n, £ \

C;:mpussiu 2.36 de Campueste A de
la presente invengidn ln presente invencidn
HgC N

&,

Lompuesto 1080 de D1
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£l Métode de medida de action contra Puccinia recondita {roya marrdn) en trigo fue el siguiente:
se colocaron segmentos de haja de trigo {cv Kanzler) sobre agar en placas multipocillo (formato
de 24-pocilos )y se trataron con los compuestos a ensayar formulados (2% Dimetilsulfdxido, 9,025%
Tween 20) mediante rociado (Spray). Los compuesto se ensayaron a una variedad de niveles de
aplicacidn, diches niveles se muestran en partes por millén {ppm) en 1a tabla. Después del secado,
las discos de hojas se inocularon con una suspensidn de esporas del hongo (45.000 conidios/mi).
Después de un pericdo de incubacidn de 8 dias a 19°C y 75-50% de humedad relativa 1a incidencia
de enfermedad se evalud como porcentaje de enfermedad con respecto al control {0= sin control
de Puccinia recondita, valores de 80% a 90% significan de buen a muy buen grado de control, 100%=
contral completo).

Los resultades obtenidos fueron los siguientes:

Compuesta No. ‘ ppert

' 200 &0 20 6
2.36 (presente invencién) 100 100 100 100
A (presente invencicn) 100 100 100 100
10.50 {arte previa) 100 100 o 0

Este ejemple muestra la actividad funglcida superior de ambes compuestos de acuerdo a la
reivindlcacién 1. En efecto, se demuestra gue el compuesto 2.36 y el compuesta A son efectivos
para el control de Puccinia Recondita a niveles de aplicacién de 20 ppm y 6 ppm, mientras que el
compuesto nimero 19,50 de acuerdo 3 T a5 totalmente inefectivo a dichas concentradionas.

Ejemploe comparative No. 2

Se compara la actlvidad de los compuestos donde “Het” es tiazol. La actividad de los compuestos
4.20 ¥ 4.1 de acuerdo a !z presente invencidn {ver fa tabla 4, paginas 10-12 de a descripcion) se
compara ¢on la actividad del compuesto namere 9.50 de D1, La caracteristica estructural distintiva

entre los compuestos de fa invencidn y el compuesto del arte previc es la presendcia de un
sustituyente en &l anille orto ciclopropilo.

Campuesto 420 de Compueste 4.1 de
la presente invencidn lo presente Invencign

.
14

Compueste .50 de D1

CYRICENTA FNETH ] FA THHE AL



s B

CASTELLANOS & COQ,
ABOGADOS

Calle 94 & No. 7 A - 09

Bagard, 0.0, COLOMBLL

El Método de medida de accidn contra Pucclnia recondita (roya marrén} en trigo fue @l explicado
en el Ejernplo comparative No. 1,

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Compuesta No. ! ppm

' 200 60 20 6
4.20 {presente invendion) 100 100 100 100
34 {presente Invencién} 100 100 100 20
9-5¢ [arte previo) 100 34 o a

Este ejempic también muestra que la actividad fungicida superior de los compuestos de la
presente invencidn, En efecto, los compuestos 4.20 y 4.1 son capaces de controlar Puccinla
Recandita a un nivel de aplicacidn de 20 ppm, mientras que el compuesto g.5¢ de acuerdo a 1 es

totalmente inefective a esta concentracidn.

Concluyendo, si €l sustituyentz del grupe ciclopropilo de los compuestos da la presente invencidn
es reemplazado por hidrdgeno (como en D1} [a actividad fungicida del compuesto es reducia
drasticamente. La informacitn bioldgica comparativa proporcionada muestra que sorprendents e
inesperadamente la presengia de un anillo ciclopropile sustitulde lleva 2 uma actividad
sustancialmente mejorada.

Por otra parte, dado que las nuevas reivindicaciones 2 a 5 dependen; de |a reivindicacidn novedosa
e inventiva 4, estas reivindicaciones también son novedpsas e inventivas,

De modo similar, dade que la reivindicacidn 7 esté dirigida & un intermediario nueve para su uso en
la preparadidn de un compuesto de 1a reivindicacign novedesa e inventiva 1, este intermediario no
puede considerarse obvio en base al arte previo. La reivindicacion 8 tampoco es obvla dado que el
arte previc no divulga una composicidn conteniendo los compuestos nuevos e inventives de la
reivindicacidn 1.

En conclusidn, solcite a su Despacho conceder el privilaglo de patente a la presente invencidn toda
vez que as gbjeciones planteadas por su Despacho han sido claramente superadas.

De la Sefiora Jefe,

N DAk 00063,

€.C. No. 39.779.654 de Usaquén
T.P.A. Na.7o819 del C. Sup. de |a Judicatura
Calle g4 A NG, 7 A - 0%

Teléfonos: 610 74 20
P e S THF
VY HEE (UK

Bogota, DL, ™
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SUPERINTENDERNCIAS

FORMULARIO UNICC DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

. @ qudpt.ldn i:h Ia nnrra:cciﬁn o mﬁdlﬂcaelﬁn sollc.ilar.ta:

Frasenm nuau:- capltulo rewmdtcab::rm sobre el cua‘i solmlt;} que se realme el exam:en da pa.?:teum:al:ailiu:lsn‘al

@ - | SOLICITUD DE: -
. [] Correccion dé Errror Material Mogliflcacién a una sollaltud
SRS " Nombrs: sw‘us'smnpmﬂctpﬁmns as | inEuﬂme&u
BULICITANTE - |- L el
'i.-f?fnlruccmn Sohwarzwaldalts. E'IE; i E_i.:ézlcc I lr Sy
g | CHA0BBBagila .~ 1 I
Euk: _
Domlcllio: CH-4058 Basilea ce. (I ctre [
| Luger da Constitucién:  Suiza _ _. - _. - Gaal L
Telélfnno'. Fax: Nimero D
E-mail: . ST P P
—— A
Nombre: MARGARITA CASTELLANOS A, IDENTIFICACIGN
REFRESENTANTE
O APODERADO Direcgion:  Calle 94 A No. 7 A-08 cc  [X] NT [
Teléfono: 6107420 Fax: 610 0708 cE. [ owe []
E-mail: infoEcastelisnosyco. com Cual
Nomero 39'779.684  TPA 70.813
‘() Numero de Expadiénte: 1 -
04.086.944

(B) Comprobante de pago No. | uBsa301 " Fecha 24 dn octubre do 2008

@ Anexes;

ECnmpmbante de pago de la tasa.

Poderes si fuere el caso, junto con la sustitucion de s mismos a mi faver,
Dnuwmentn que acredits la exislencia y represenlacion legal de las partes, cuando Sean personas juridicas
mﬂueuo capitulo reivindicatorlo

@ |

"NOMBRE  MARGARITA CASTELLANOS A,
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RENINDICACIONES

1. Un compuesto de férmula (1)

)8

N
Het \
M K )

=¥ n?

Het 85 pirrolilo, pirazolile o tiazolilo, estando cada uno sustituido con
grupos R*, R® y R®:

R' es hidrageno, flor, cloro o bromo;

R? es hidrdgene, fitor, cloro o bromo;

R® es alquilo C».12 opcionalmente sustituido, en donde, cuando presente,
cada sustituyente opcional es seleccionado independientementea de fidor, clore,
bromao, hidroxi, ciano, aicoxi €44 C={Q), formilo, nitro, alcoxi C1.4, halealcoxi C.
«. glguiltio Cy4, haloalquiltio Cy.4, HC(ORD=N y R'R"NN=C{H); alguenile Cz.12
opcionalmente sustituido, en donde, cuando presente, cada sustituyente
opcional es seleccionado independientemente de fluor, cloro, bromo, hidroxi,
ciano, alcoxi Cy.4 C={0), formilo, nitro, alcoxi C1., haloalcoxi Cy, alquiltio Cq.,
haloalquiltic Ci4, HG{OR}=N y R’R"NN=C{H}. alquinilo C:.; ocpcionalmente
susfituido, en donde, cuando presente, cada susfituyente opcional es
selectionado independientemente de filior, cloro, bromo, hidroxi, ciano, alcoxi
G =30, formito, nitro, alcont Gy, haloaictxl T, alquittio €44, haloaiguittio
Ci¢, HC{OR'}=N y R'R"NN=C(H); cicloalyuilo Ca.1z opcionalmente sustituids, en
donde, cuando presente, cada sustituyente opcional es seleccionado
independientemente de flior, clore, brome, hidrox, ciano, alcoxi Cig CG={O),
formilo, nitro, alcoxi Cia, haloalcoxi Ciy, alguitic Ci.4, halcalquilio Cyu,

HC{ORY=N y R'R"NN=C(H); fenilo cpcionaimente sustituide, en donde, cuando
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presents, cada sustituyente opcional es selectionado i'ndependisntemente de
fldor, cloro, bromo, hidroxi, ciano, aleoxi Ci.4 C=(Q), formilo, nitro, alcoxi Cqa,
haloalcoxi Cy., alguiltio Cq4, haloalguiltio C1.¢, HC{OR)=N y R'R"NN=C{H}; ¢
heterociclilo opcionalmente sustituido; en donds, cuande presente, cada
sustituyente opcional es selecticnado independientemente de fllor, clors,
bromao, hidroxi, ciano, alcoxi Ci.4 C=(0), formilo, nitro, alcoxi T4, haloalcoxi Ci.
s, alguiltic Cy4, haloalguiltic Cia.. y HCOR)=N; R y R" son,
independientemente, hidrdgeno o alguilo C.4; ¥ R, R® y R® se seleccionan, de
manera independiente, entre hidrégeno, fitor, clors, brome, ciano, nitro, alquilo
G-, haloalquite Co, alcoxi(Cye) alouiio{Cie) ¥ haloalooni{Tie) alquiin{Tiy),
slempre que por lo menos uno de R, R® y R® no sea hidrageno; y hale es flior,

cloro o bromo.

2. Un compuesto de formula {1} segln se reivindica en [a reivindicacion 1,

donde R' es hidrégena o fidor.

3 Un compuesto de formulz {f) seguin se reivindica en la reivindicacion 1, ¢

2, donde R? es hidrégeno o fitior,

4. Un compueste de formula {1} segin se reivindica en la reivindicacian 1,
2, 6 3, donde R? es alquilo Ca., cicioalquilo Cag opcionalmente sustituido , en
donde, cuando presente, cada sustituyente opcional es seleccionado
independientemente de fldor, clora, bromo, hidroxi, ciano, alcoxi Ci4 C={0),
formilo, nitro, alcoxi Ci4, haloalcoxi Ci., alquiltic Cia, haloalquiltio C.,
HC{OR)=N y R'R"NN=C(H}; fenilo opcicnalments sustituido, en donde, cuanda
presente, cada sustituyente opcional es seleccionade independientemente de
flior, cloro, bromo, hidroxi, ciano, alcoxi Cy.s C=(Q), formilo, nitro, alcoxt Ci,
halpalcoxi Ciy, alguiltie Ciy, haloalquiltio Cis, HC(OR)=N y R'R"NN=C(H)

tienilo opcionalmente sustituide, en donde, cuando presente, cada sustituyente

L G
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opcional es seleccionado independientemente de fldor, cloro, bromo, hidroxi,
ciano, aleoxi Cy4 C=(Q), formilo, nitre, alcoxi Ci4, haloalcoxi Ci.y, alquitio Ci,
haloalquitho 4.4, y HC{ORI=N; o furiio opcionalmerte sustituido, en donde,
cuando  presente, cada  sustifuyente opcional es  seleccionado
independientemente de fldor, cloro, brome, hidroxi, ciano, alcoxi Cy. C={C),
formile, nitro, alcoxi Ciy, haloalcoxi Ci.a, alquiltic Gia, haloalguiltio T, v

HC(OR")=M; R’ y R" son, independientemente, hidrégenc o alquilo C1..

5, Un compuesto de férmula (I} segun se relvindica en fa reivindicacion 1,
2, 3, & 4, donde R*, R® y RP se seleccionan, de manera independiente, entre
hidrégeno, fidor, cloro, bromo, alquilo Cia, haloalquilo Ciy ¥ alcoxi(Gis)

alquilo{C14); siempre gque por lo menos uno de R*, R® y R® no sea hidrégeno.

8. El compuesto (2-biciclopropil-2-i-fenil) amida de! 4cido 3-diflucro metil-1-

metil-1H-pirazol-4-carboxilice que tiene |a farmula;

7. Un compuesto de formula {11):

o

R’ (H)
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MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO

{Apoderada)

Solicitante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

ASUNTGC Radicacion (4-85%44
Tramite 011
Evento 379
Actuacion 430
Oficio . 147
Folios 004

Patente de Invencién Patente de Modelo de Utilidad []
Via Nacional

Via PCT (fase nacional) Cap.l ] Gap. Il | X
No. Sol. Internagional PCT/IBO3/00687
Fecha de Presentacion Internal. 2003-02-21

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de
la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Modificaciones no aceptadas

No se acepia el nuevo capitulo reivindicatorio porque en él se ha introgucido matenia
que ne se habia divulgado en la sclicitud tal como originalmente fue aceptada. Los
significados originales del sustituyente R3 en la férmula | eran. alquilo C2-12
opcionalmente sustituido, alquenile C2-12 opgionalmente sustituido, alquinilo C2-12
opcionalmente sustituido, cicloalguiio C3-12 opcionalmente sustituido, fenio
opcionalmente sustituido o heterociclicio opcionalmente sustituido. En el capitulo
reivindicatorio allegade mediante oficio de 2008-10-28 los sustituyentes de R3 scn
radicales o grupos que no se mencionan de ninguna manera én el primer capitulo
reivindicatorio ni en el capltulo descriptivo, como por ejemplo el grupo nitro, los
grupos {(HC(OR")=N, R'R"NN=C({H), ciano, etc. Tales sustituciones constituyan Lina
ampliacién de la materia a proteger porque no se habian divulgado previamente.

2. Documantos estudiados

Descripcion: folios 51 a 82 {(como se radicod inicialmente)

Reivindicaciones {10}: folios 93 a 85 {como se radico iniciaimente)

Pricridad: Reino Unide 0205127.4 de 2002-03-05 y 0300705.1 de 2003-01-13
3. Objeto de la invencidn

Titulo de la solicitud: O-Ciclopropil-carboxanilidas y su uso como fungicidas

El objeto de la presente solicitud de patente de invencion consiste &n: un compuesto
de férmula (1}



Het es un anillo heterociclico de 5§ 6 & miembros que contieng unc a tres
heteroatomos, en donde cada uno se selecciona de manera independiente entre
oxigeno, nirdgeno y azufre; &l anilio estd sustituido con grupos R4, RSy RB; Rl es
hidrégeno o halo (sic); R2 es hidrdgeno o halo (sic); R3 es alquilo C2-12
opcionalmente sustituido, alquenito C2-12 opcionalmente sustituido, alquinilo C2-12
opcionalmente sustituido, ciclealguile C3-12 opcionalmente sustituido, fenile
opcionalmente sustituido o heterociclice opeionalmente sustituido; ¥y R4, R5 y R6 se
seleccionan de manera independiente entre hidrégeno, halo {sic}, ciano, nitro, alquile
C1-4, haloalguilo C1-4, alcoxi C1-4 alquilo {C1-4) y haloalcoxiC1-4alquilo{1-4),
siempre que por io menos uno de R4, R5 y RS no sea hidrogeno.

Reivindicacién 7' Un compueste de farmula {I):

H--
’1” R’ (nj

Donde R3 se define segln lo expuesto en la reivindicacion 1

Reivindicacion 8: un proceso para la preparacion de un compuesto de férmula (1)
que comprende una etapa de uso de un sistema Pd(l()catalizador-ligando, donde el
ligando se selecciona de una fosfina adecuada “estéricamente demandante”, para
hacer reaccionar un compuesto de fémula {(XI)

{X1)

Con benzofenona imina, en forma opcional, en presencia de una base, a fin de
obiener un compuesio de iommula {Xi1)
R?

{xm

Donde Hal es broma ¢ yodo; y R3 tiene el significado ya expuesto.

El problema planteado en esta solicitud es el usc del compueste reivindicado para
prevenir |1a infestacion de plantas por micreorganismos fitopatégenos.

La invencién se catalogs como A81K31/165, segin ia Clasificacion Internacional de
Patentes (IPC).

4. De la solicitud de Patente
Reivindicaciones (articufo 30 D 486)

Cebide a que no se aceptaren las madificaciones presentadas por la solicitante enel
capitulo reivindicatorio, se mantienen las mismas objeciones que para el primer
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requernmiento hechd por esta oficina, a saber: la cantidad de sustituyentes es
especulativa ya que no estan enteramentg sustentados mediante gjemplos en la
descripcién. Por ejemplo, el sustituyente Het puede ser un anillo heterociciico con
uno a tres heteroatomos cada uno seleccionado de manera independiente entre
oxigeno, nitrogenc v azufre, Tal reivindicacidon es demasiado amplia y resulta
especulativa al no haberse ensayado teda esa cantidad de posibilidades, menes con
la cantidad de sustituyentes R4, RS y R6. Asi mismo, los sustituyentes gue son
restos de hidrocarburos con hasta 12 tomos de carbono son demasiados para la
relativaments poca cantidad de ejemplos que demuestran la actividad.

El método de la reivindicacién 10 no comprende etapas ni pasos hi una sucesion
logica de actividades para obtener algan producto sine tan solo el uso de destino
final del compuesto {l).

Cebido a que en castellano la palabra “halo” (sin anteponerla a otro nombre guimico,
sala, no coma prefije) significa circulo de uz difusa entorno de un cuerpo luminoso,
debe especificarse que se trata de halégeno para que no guede Jugar a confusion
alguna.

5. Unidad de invencién (articifo 25 D 486}

Debido a que no se aceptaron las meodificaciones presentadas porla sclicitante en el
capitulo reivindicatorio, se mantienen las mismas objeciones que para el primer
requerimientc hecho por esta oficina, a saber: El procesc de la reivindicacion 8 para
preparar ) compuesto de formula (I no guarda unidad de invencién con el
compuesto con formula (1) de las reivindicaciones 1 a 6. Mientras que el compuesto
de férmula {il) es un compuesto intermedioc en ta preparacion del compuesto de
férmula (1) vy tienen unidad de invencién, ¢l procesc para preparar ¢l compuesto
intermedic de férmula {I) ya no tiene unidad de invencidn con el compueste {1
porque éste es precisamenta el objeto de la selicitud y el proceso ne necesariamente
conduce al dicho compuesto (1).

6. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha tomada en cuenta para determinar el estado de la técnica es 2002-03-05
que correspoende a la fecha de prioridad.

Tomando en cuenta la fecha para determinar el estade de |a técnica se citan los
siguientes documentas e4lo en relacidn con los compuestos, ya que no s tomé en
congideracién el método de preparacién del compuesto (1)

. Fecha de
Ne Documento Titulo publicacién
Anilide derivatives and their use
L1 US 5,330,995 for combating botrytis 1994-07-19
Pyrazoiecarboxanilida derivative
D2 JP 2129171 and agent for controlling banmful 1990-05-17
lifg
D3 WO 0153259 Pyrrolecarboxamides 2001-07-26

7. Anilisis de patentabilidad (articuio 14 D486)

Nivel inventivo {articulo18 D436)

El nivel inventivo de los objstos reivindicados se ve afectado porque en todos los
documentos citados del estado de la técnica se sugiere usar compuestos del mismo
tipo que los compuestos de férmula (I} en calidad de plaguicidas, mas
especificamente fungicidas, con diferencias insignificantes que habrian sido



derivadas de manera evidente por parte de un técnico medianamente versado n la
materia. Incluso, los compuestos gue gquedaron por fuera del alcance de la
proteccion soiicitada debido a la modificacién hecha por la solicitante muestran una
actividad similar a la de los compuestos reivindicados.

En D1 se habian divulgado compuestos de formula

N R! RZ:O

Cuando R? es cicloalquilo, es decir un ciclopropilo, el compuesto es muy similar alos
compuestos ensayados por |a solicitante y presenta una actividad similar a éstos.

En D2 ya se hablan divulgado compuestos de la férmula
E L]

[
N
™~ ¥ x1
Co0
H X

e fa cual tos sustiuyentes pueden adoptar significados muy cercanos a los que
tiene el compuesto reivindicado en la presente sclicitud en estudio; agui también los
compuestos tienen actividad similar a los reivindicados.

L=
o=

En D3 se habian divulgado compuestos de la formula

Conde A es un arilo ortosustituido (posiblemente por ciclopropilo} y X es oxigeno. De
gsa manera, coincide can los compuestos divulgados en la presente solicitiud en
estudio que presentan actividad similar, pero que fueron excluidos por la solicitante
en su meodificacién al capitulo reivindicatorio. No obstante, los compuestos
reivindicados se derivan de manera evidente del estado de ia técnica porgque tanto su
estructura principal como todos sus peosibles sustiluyentes se sugieren en cada uno
de los documentos citados,

8. Respuesta de la solicitante

Los datos allegados por &l solicitante para demostrar altura inventiva son el resukado
de un solo ensayo para cagda unc de dos tipos de compuesto én el que 82 ha
medificado el sustituyente en el ciclopropile pero ne puede afirmarse que dicho
resultado puede extrapolarse a todos los compuestos reivindicados, més adn cuando
no se ha definido claramente la materia que se desea proteger. Por otra parte, el
hecho que la actividad biologica se presente también a bajas concentraciones, de 20
y 6 ppm, ni siquiera estaba contemplade como un cbjetivo de la invencion o
problema técnico a resolver por ia invencién en estudio. En la descripcion de la
solicitud en estudio se afima simplemente que los compuestos reivindicados
muestran “fuerte eficacia” sin relacionarla de ninguna manera con la concentracian,
como uno de sus ventajas. Por lo tanto, las pruebas ahora allegadas apuntan a un
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problema técnico distinto del gque se habia propuesto originalmente @n la solicitud.
Este cambio de problema técnico podria considerarse cormo un giro inesperado en la
salicitud ¥ para podar reconocer los resultados de las pruebas como validas, dichas
pruebas tendrian que realizarse por parte de una tercera parte, un organismo
independiente, como por ejemplo un laboratorio debidamente reconocido y
acreditado.

Q. Conclusidn:

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados asl:

N° |  Documento N° Rei:i:i::{::;:nes Raquisito que afecta
D1 US 5,330,995 1a10 ””"Eﬁﬂiﬂt{, inel
D2 JP 2129171 1a10 Nmﬁi:gt;_.;givel
D3 WO 0153259 1210 Nmﬁg:gt;; Sivel

10.Notificacion

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, ge le indica que debe dar respuesta dentro del término de 60 dias contados
a partir de |a fecha de notificacién de la presente comunicacidn. En case de no dar
respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los
impedimantos para la concesion, se denegara la patenta.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal &), del
capitylo guinte del titule primero de la Circular Unica N° 10 de 2001.

El anterior reguerimientc fue notificade por fijjacion en lista, de fecha
L8 ENF puin
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