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1. Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, en mi condicién de apoderada de la sociedad

solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. 13305 notificado por
fijacion en lista el 30 de julio de 2013. Mediante memorial radicado el 23 de octubre de

2013 solicité un plazo de treinta (30) dias para dar respuesta a este oficio.

2. Mediante oficio No. 13305 se puso en conocimiento del solicitante el informe que

contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de

patente. Las observaciones realizadas en el oficio son las siguientes:

3. De la solicitud de patente:

Su Despacho concluye que el pliego reivindicatorio de la presente invencién no cumple
con los requisitos de claridad y concision del articulo 30 de la Decision 486 y sefala lo

siguiente:
; “EXCEI.ENCIA LEGALEN UN MUNDO SIN FRGNTERAS”
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“Aunque las reivindicaciones 4 y 8 se presentan como reivindicaciones de método,
estas hacen referencia al uso del compuesto de formula (1) para controlar
organismos vivos no deseados. Es evidente que la llamada etapa de “aplicar” los
compuestos de formula (1) corresponde en realidad a la forma de usar dichos
compuestos”.

“El titulo de la presente solicitud tiene expresiones muy generales y se requiere
que el solicitante lo modifique de tal forma que se haga referencia a la estructura

quimica especifica de los compuestos objeto de la invencién”.

“La reivindicaciéon 1 no es clara porque las definiciones de los radicales R1, R2,
R3, R4, R5, R6, R7, X1, X2 y Q son muy amplias y dan lugar a un numero
indeterminado de compuesto que no encuentran un debido sustento en el capitulo

descriptivo(...)".

“‘De otra parte, la totalidad del pliego reivindicatorio carece de claridad porque
comprende expresiones muy amplias que no estan sustentadas en la descripciéon y
ademas impiden entender el alcance de la invencién tal como: “arilo sustituido o no
sustituido”, “heterociclo sustituido o no sustituido”, “uno o mas de los
sustituyentes”, “al menos”, “vehiculo fitologicamente aceptable”, “un compuesto

»n

adicional’, “insecticidas”, “funguicidas” y “herbecidas”.

“Las reivindicaciones 2, 3, 6 y 7 no son claras porque mencionan una composicioén
funguicida caracterizada porque comprende compuestos de formula (I) pero no
mencionan de manera especifica y bien delimitada en qué proporcién se
encuentra”.

De acuerdo con el articulo 34 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,

donde se establece que la modificacion de una solicitud es posible en cualquier momento

del tramite mientras no implique una ampliacion de la solicitud inicial, me permito

presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 11 reivindicaciones. Se han

introducido las siguientes modificaciones al capitulo reivindicatorio:

La reivindicacién 1 ha sido redactada nuevamente, con el fin de hacer claridad

sobre la materia que se solicita proteger y el alcance de la misma. En particular, la
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reivindicacion 1 ha sido limitada significativamente y ahora se refiere
especificamente a compuestos de formula I: ’

en donde:
X1y Xz son seleccionados de N o C-ClI, a condicion de que uno de X,y X, es
Ny uno de X,y X, es C-ClI;

Rz, Rs, Rey Ryson H; y

Q es seleccionado del grupo que consiste de: 4-cloro fenil; 3,4-dicloro fenil; 4-

metiloxi fenil; 2-fluoro 4-cloro fenil; fenil; y 4-metil fenil.

e Las reivindicaciones 2 a 4 y 6 a 8 no han sido incluidas en el nuevo pliego
reivindicatorio y por lo tanto, las objeciones formuladas a este respecto se deben
tener por superadas.

e De otro lado, el titulo se ha modificado de la siguiente manera:
“Aminopirimidinas substituidas por arilo”. De modo que, la

objecion formulada a este respecto se debe tener por superada.

Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la
claridad y concision de la presente solicitud de patente se ven superadas. En
consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio y

titulo para el nuevo analisis de patentabilidad.

4. Novedad.

Su Despacho concluye que los documentos WO0066565 (D1), US2007259919A1 (D2)
y W0O2009125870A1 (D3) afectan la novedad de las reivindicaciones1a3y5a7 dela
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presente solicitud de patente. Con respecto a lo sefialado por su Despacho, mi

representada desea poner de presente lo siguiente:
De acuerdo con el articulo 16 de la Decision 486 sefiala lo siguiente:

“Articulo 16: Una invencién se considerard nueva cuando no esté comprendida

en el estado de la técnica”.

“El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico
por una descripcion escrita u oral, utilizacion, comercializacién o cualquier otro
medio antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente, o en su caso,

de la prioridad reconocida’.

La novedad de una invencién se evalua a través de la comparaciéon uno a uno de

sus caracteristicas esenciales. De este modo, una invencién puede ser objetada por

novedad cuando sus caracteristicas esenciales son exactamente iguales a las de un

antecedente que represente el estado de la técnica conocido al momento de presentar la

solicitud. Por lo tanto, en caso que lleque a existir al menos una diferencia en dicha

comparacion, se afirma que la invencion Sl cumple con el requisito de novedad.

Con base en lo anterior, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con
el andlisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo vy
solicitamos atentamente la reconsideracién de las razones por las cuales se objeta la

novedad, con base en la siguiente informacion:

4.1 Con respecto a la novedad de la presente invencion frente a las ensefianzas de D1.

De acuerdo con el Examinador, el documento D1 afecta la novedad de la presente

invencién debido a que divulga compuestos pesticidas de formula:




en donde A es un enlace doble o NR3,

R3 es H, alquilo C;-Cg, cicloalquilo C3-Cs 0 haloalquilo;

R1 es arilo opcionalmente sustituido por OH, halo, CN, alquilo C1-C6;

X3 es Ho R10;

X1y X2 son R10;

R10 es halo, CN, NO2, alquilo C1-C8, cicloalquilo C3-C6, haloalquilo, alcoxi, cicloalcoxi;
R21 y R22 son halo, alquilo C1-C6, cicloalquilo C3-C6, haloalquilo, alcoxi, cicloalcoxi,
NR23R24;

R23 y R24 son H, cicloalquilo C3-C6.

Aunque D1 lista C3 a C6 como selecciones potenciales de R3 donde A es NR3
entre una larga lista de posibles sustituyentes para R3, a diferencia de la presente
solicitud, los Unicos compuestos ejemplificados con un ciclopropil R3 tiene un fenilo
sustituido unido a la posicién 5 (ver tabla 3.9 pagina 51 de D1, refiriéndose a la tabla 3A
en la pagina 50). Adicionalmente, los compuestos ciclopropil ejemplificados en D1
adicionalmente incluyen un fluor tanto para X1 como X2 en las posiciones 2 y 6 en el

anillo.

De las multiples selecciones de A para cada uno de los grupos X y R, D1 no
proporciona motivacion alguna para una persona versada en la materia para seleccionar
los compuestos particulares recitados en las reivindicaciones del nuevo pliego

reivindicatorio de la presente solicitud.

Ademas, de acuerdo con el Examinador, D1 divulga un compuesto en donde X1y
X2 son R10. Sin embargo, R10 no recita el hidrégeno. Por lo tanto, consideramos que D1
no divulga los grupos Q recitados en las reivindicaciones 10, 11, 12, 14, 15y 17.

Igualmente, vale la pena resaltar que en las reivindicaciones 16 y 17, hemos
notado que el fenil sustituido se encuentra unido a la posiciéon 2 del anillo pirimidina, en

lugar de la posicién 4 de las reivindicaciones 16 y 17.

En consecuencia, la invencién reclamada en el nuevo pliego reivindicatorio es
novedosa frente a las ensefianzas de D1 y la materia aca reivindicada se debe tener

como novedosa porque unicamente invenciones con todas las caracteristicas técnicas
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identificadas en el mismo documento de la anterioridad pueden afectar |a novedad de

invenciones reivindicadas en una solicitud presentada posteriormente y por lo tanto, la

objecion formulada a este respecto se debe tener por superada.

4.2 Con respecto a la novedad de la presente invencion frente a las ensefianzas de D2.

De acuerdo con el Examinador, D2 proporciona compuestos funguicidas de formula:

L n

Ra'-l
en donde Y es NR1, CHR1;

R1 es alquilo C1-C8, cicloalquilo C3-C8, haloalquilo, halocicloalquilo. que puede ser
sustituido con Ry;

R1esH;

R1, R2, Y puede formar un heterociclo con N;
B es un anillo heteroarilo de 5 a 6 miembros;
L es halo, CN, OCH, alquilo, cicloalquilo, NO2;
X1y C2sonN, CH, C-halo.

El Examinador no sefiala si el anillo pirimidina de las reivindicaciones de la
presente solicitud son divulgados en D2 en donde X1 y X2 son N, o si el anillo heteroarilo

B es el anillo pirimidina.

En todo caso, B no puede ser un anillo heteroarilo. Si B es el anillo heteroarilo, el L
es halo, CN, OCH, alquilo, cicloalquilo o nitro. Esto no corresponde a la sustitucion NH-

cilopropil del nuevo pliego reivindicatorio.
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Sin embargo, el anillo conteniendo X1 y X2 no puede ser un anillo pirimidina. Tal
como se sefiala en la pagina 1 de D2, parrafo (0002), “X1, X2 en cada caso, uno de los
dos miembros del anillo es N, el otro es C-H o C-halégeno”. Por lo tanto, D2 divulga que el
unico anillo de X1y X2 es N, y no ambos.

Ademas, a diferencia de la presente solicitud, D2 divulga una variedad de
compuestos piridinas con un anillo de 6 miembros y un sélo hetero-atomo N, pero no
ensefia compuestos pirimidinas de anillos de 6 miembros con dos hetero-atomos N en las
posiciones 1y 3 (Ver tablas B y C, paginas 28-43 de D2).

Por lo tanto, no hay ensefianza o sugerencia en D2 que motive a una persona
versada en la materia a incluir el anillo pirimidina base tal como se recita en las
reivindicaciones del nuevo pliego reivindicatorio, y mucho menos una pirimidina sustituida

con una ciclopropilamina en las posiciones 2 y 4.

En consecuencia, la invenciéon reclamada en el nuevo pliego reivindicatorio es
novedosa frente a las ensefianzas del documento D2 citado y la materia aca reivindicada

se debe tener como novedosa porque unicamente invenciones con todas las

caracteristicas técnicas identificadas en el mismo documento de la anterioridad pueden

afectar la novedad de invenciones reivindicadas en una solicitud presentada

posteriormente y por lo tanto, la objecién formulada a este respecto se debe tener por

superada.

4.3 Con respecto a la novedad de la presente invencion frente a las ensefanzas de D3.

De acuerdo con el Examinador, el documento D3 ensefia compuestos de formuia:




En donde D es:

R e Y
\v | \2')%(

B, RRF
R3esH

Y es carboxil, tetrazol, alcoxicarbonil,

-
B2

G es fenil o (fpa) r :

B2 es un heterociclo conteniendo N

A es un anillo aromatico o hetero-aromatico;
R1 es halo, CN, cicloalquilo o alquiltio.

Ahora bien, el Examinador no sefiala si el anillo pirimidina de los compuestos de las
reivindicaciones del nuevo pliego reivindicatorio es divulgado por el documento D3 en

donde X1y X2 o X3 y X2 son N, o si el anillo hetero-aromatico A es un anillo pirimidina.

Sin embargo, respetuosamente deseamos poner de presente que el anillo
heteroaromatico A conteniendo X1, X2 y X3 puede ser el anillo pirimidina. D3 divulga que
el grupo D puede ser un numero diferente de formulas, y que los dos radicales R3-R9
pueden ser tomados en conjunto para formar el anillo carboxilico (D3, pagina 4, lineas 6-
13). No obstante, en ambos casos, D sigue unido a un grupo Y, que es divulgado como
carboxi, tetrazolil, o un alcoxicarbonil (D3, Pagina 4, linea 5). De tal manera que, D3 no
ensefia la sustitucion NH-ciclopropil de los compuestos recitados en el nuevo pliego

reivindicatorio.



En consecuencia, la invenciéon reclamada en el nuevo pliego reivindicatorio es
novedosa frente a las ensefianzas del documento D3 citado y la materia aca reivindicada

se debe tener como novedosa porque unicamente invenciones con todas las

caracteristicas técnicas identificadas en el mismo documento de la anterioridad pueden

afectar la novedad de invenciones reivindicadas en una solicitud presentada

posteriormente y por lo tanto, la objeciéon formulada a este respecto se debe tener por

superada.

4.4 Conclusion

Por todo lo anterior, los documentos D1 a D3 no resultan anterioridades validas
capaces de afectar la novedad de la invencién de la presente solicitud. De tal manera que,
consideramos que el Examinador estd pasando por alto que una sola diferencia con
respecto al estado de la técnica, permite concluir que el objeto reivindicado es nuevo. Por

lo tanto, la objecién formulada a este respecto se debe tener por superada.

5. Concesidn de una solicitud foranea:

Aungue compartimos la opinién de su Despacho, en cuanto a que la concesion de una
solicitud de patente en otros paises, equivalente a la solicitud Colombiana, no obliga a su
Despacho a otorgar el privilegio de patente para la misma invencion, si constituye un
antecedente favorable para el estudio de patentabilidad que respetuosamente solicitamos
tener en cuenta. Por lo tanto, informamos a su Despacho que la presente invencion ha

sido otorgada por la Oficina Europea de Patentes (patente No. EP2432767).

A este respecto, deseamos poner de presente que si bien cada pais es auténomo de
conceder o negar una solicitud luego de la realizacién del estudio de fondo, es claro que
el hecho de que la novedad y el nivel inventivo de una invencién hayan sido reconocidos
por varias otras oficinas a nivel mundial, es un indicio de la patentabilidad de la misma
toda vez que (i) el estudio de novedad y nivel inventivo en todas las Oficinas de Patentes
del mundo es realizado por personas con conocimientos técnicos en el area de interés
que son consideradas personas idéneas para emitir conceptos sobre la patentabilidad de

una invencioén y que (ii) los resultados de los examenes de novedad o de patentabilidad
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efectuados respecto a solicitudes extranjeras pueden ser reconocidos como suficientes
para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invencion, tal
como se sefiala en el articulo 46 de la Decisién 486:

“Articulo 46.- La oficina nacional competente podré requerir el informe de expertos o de
organismos cientificos o tecnolégicos que se consideren idéneos, para que emitan opinién
sobre la patentabilidad de la invencion. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podra
requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina
nacional competente, el solicitante proporcionara, en un plazo que no excedera de 3
meses, uno o mas de los siguientes documentos relativos a una o0 mas de las solicitudes
extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invencién que se examina:

a) copia de la solicitud extranjera;

b) copia de los resultados de examenes de novedad o de patentabilidad efectuados
respecto a esa solicitud extranjera;

(..)

La oficina nacional competente podra reconocer los resultados de los examenes
referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las

condiciones de patentabilidad de la invencion” (Negrilla fuera del texto).

6. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el
Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.
En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podra ser
negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la accion oficial No. 13305,
toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisién violaria tanto
el tenor literal del articulo 45 de la Decisién 486 como el derecho constitucional al debido
proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del articulo 45, respetuosamente
solicitamos al Examinador expedir una nueva accion oficial que permita a mi representada
contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos
de patentabilidad.

10



7. Anexos

¢ Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 11 reivindicaciones.
e Recibo por $30.000 por concepto de una reivindicacién adicional a la décima

reivindicacion.

Seifior Director,

Ve @ém@n@a@é‘/@%

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

COLO-10975-0841-070-7

Qp MGM\MGM\ID-256130\WPC10975

No. M-2013-256130\MGM

11



REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la Férmula 1:

R2

)\ R7, R7
Xy X
| R6
)\ A
Q N N R6
1 R5
R1
en donde:
X1y Xz son seleccionados de N o C-Cl, a condiciéon de que uno de X; y X; es
N y uno de X; y Xz es C-ClI;

R2, Rs, Rey Rzson H;y

Q es seleccionado del grupo que consiste de: 4-cloro fenil; 3,4-dicloro fenil; 4-

metiloxi fenil; 2-fluoro 4-cloro fenil; fenil; y 4-metil fenil.

2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicacién 1, seleccionado del grupo

consistente de:

.. C »C(
C,JO IOCRITVS

Ci

o A
Oy T



N

3. Un compuesto de acuerdo con la reivindicacion 1, en donde X1 es Ny X;es C-
Cl.

4. El compuesto de acuerdo con la reivindicacion 3, en donde el compuesto es:

o
. A

5. El compuesto de acuerdo con la reivindicacién 3, en donde el compuesto es:

CI ‘ /'ﬁ\ /N\;(cn
S

6. El compuesto de acuerdo con la reivindicacion 3, en donde el compuesto es:

A



8. El compuesto de acuerdo con la reivindicacién 3, en donde el compuesto es:

9. El compuesto de acuerdo con la reivindicacién 3, en donde el compuesto es:

D»C(

10. El compuesto de acuerdo con la reivindicacion 1, en donde X; es C-Cly X, es
N.

11. El compuesto de acuerdo con la reivindicacion 10, en donde el compuesto es:

.
Y

LAA

H

Cl

MGMWMGM\ID-256131\WPC10975
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