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Saolicitante : BEAYER CECDIUIRNCE AG
. laze o RD1IW 0435036, COATD ZaT7S038, CO07DR ZOT/A8
1. ¥o, Lur Clemsocig OF FANE, an mi condic.. de  apoderada de la

sacledad solicitante de la patente de la refergncis, e refiera al
sficic ¥o. B32E6 nobtificado por fijaclom en lista del 14 de agosts de
2005,

2. ¥ediante memcrial radicado el dia 09 de nowviembre de 20035, solicite

plazeo de treinta (30) dias parz2 atender <] oficio Ho, 9336,

3. Mediante oficio Mo. B3I3E se puso en conmcimiento del solicltante el
infarme Jue zontiens las observaciones hectas por =22 Despacho scbre la
presante solicitod de patents. Brtiendo a las observaslones da la maensra

. slgulente:

3.1 Raivindicacigiley

Sefinla el Examinador gue gl  capitule redvindicatoric  es
redundante porgue en cads una de las relvindicacliones 2 a 5, se repite
innecesarismante la materia reclamada «n 1z reivindicacidn 1.

Bdicionalments afirma cue la mayorila de los compuestos reivindicados no
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tienen sustento experimental al ne divulgarse sus parémetros fisicos o

figicowaimicos gque evidenoien su obrencidn.

3.2 Unidad de inveancifn

De acuardo con el Examinador la base fija de la férmula (I no es
rpueva ¥ por lo tants los compusstos coblijados baje dicha firmola no

mompartean un concepks comin inventilve.

3.3 Reivindicaciones relativas a urn usc

Las reivindicaciones % a 12 han sido objetadas por ehncontrarse

relacicnadas con el emples de los compusstos ¥ pesticidas,

2.4 Analizig de patentabilidad

En primer lugar &l Examihador afirma qude le hase fija de fommila
{ry wva rabiz =ido divulgads en el documente Dl: L0E [9742402, aungque
existe una diferencia en 2] anillc de hexano pordue se presenia Gotho un
isbmero cig. Adiclionalmente se citan los documentos DE: WO 01774770 vy
03: Wo 98705638 gque segiin ze afirma, ya habian divuigads 1465 CompuesTOos
reivindicador nmon iz Gnicag diferencia de no especificar si eran giz o
Ttran=,. Par lo tanto se we afectzda la novedad de la presente solicltud

par cada unc de dichos documentos,
Tgualments s afirma gue las mezclas racémicas divulgadas en cada

una e esas anteriocridades afecta e} rpivel inventivo de la presente

zolicitud.

4. Con el fin de subsanar las objeciongs expuestas, se desean oresentar

las siguientes modificaciones, aclaracicnes y argunentos:

4.1 Medificacidén de una Solicitud an tranite

De acwverdo con el articule 34 de la Decizidn 4486 de la Comisidn
de la Comgnidad Andinz, dende =se gstablece gue la medificacidén de una
solicitud o= posible en cualguier momente del tramite mientras no

impligue una amplizcidén de la solicitud iniclal, me permite presentar
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un nueve pliego reivindicatorio conformade pory 4 relvindicacionss. Las

medificaciones realiradas son las siguientes:

- Sigquiends las observaciones del Examipador y para hacerx
nas clara ¥ conzlso el contenids del pliego
teivindicatorio se han elimipade las reivindicaciones 1 a
4; de esta wmanera la zntericr refvindiczcidn & constituye

1a nueva relvindicacidn 1.

- Tgualmente s& han eliminado las reivindicacicnes 9 a 13

pava superar la pbjecidn relacionada con w8os,

- e acuerdo 0T io airterior, las anteriores
relvindicacliones i a d conshituyen la= nuevas

reivitidicacinres 2 2 4.

Lz relivipgicacidn d= procese (nusva reivindicacidn 2,
anterior meivipdicacidn €0 ha sido modificada de acuerdo
con las nuevas limitaciones de Ja reivindicacidn 1.
Teniendo en Cue?lta las modificaciones, s& presenta en esta
oportunidad ur pliegs  reivindicatorio  clara, conciso, debidamente
supartads en la descoribelin v ogue no incluye reivindicagicnes de use.
Par Lo *tants, considersmos gue  las  cbiecipnes formuiladas a aeste
respecto =e dehen tener por superasas. Scgliicitames atentamente Lener en
cuenta este  tnueve  pliegoe  relwindicazforio gue cumpls con las

dismosiciones de la Decisicn 484.

¢.2 Brgumentos a favor de la patantabilidad de la presente solicitud
El articule 15 de la Decisidn 486 establece:

Articula 16.- Una invencidn se considerard nueva cuando no estd comprendida en el
estado da |a téchica. E) estado de i@ téconica comprénderd todo lo que haya side
acceslble al plblico por una descripeldn escrita u aral, utilizacidn, comercializacidn o
cualguier atro medio antes de la fecha de presentacidn de ia solicitud de patente o,
en sy caso, de la priovidad reconncida.
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ConseclUentemente, Una anterioricad relacionads oon una invenciom
podbd afectar su nevedad Unicamente =1 revala todas las caracteristicas

técnicas egenciales de la misma.
Adicionalmente, @1 articole 18 de la PDecisziéon 486 sefala:

Articufo 18.- Se considerard que unra invencién fiene nivel inventivo, si para una
persona del oficio normaliments versade en la materia técnica carrespandiente, gsg
ipvencian no hublese resuitads obvia al se hubiese derivadn de manera evidente del
estado de (p técnica” {subrayady fuera del textn]

Bor lo tahto, uta antericrided afectaria =1 nivel inventivo de
una szoelicitud si una ypersona medidgnaments verszda en 13 materia, en el
momento de buscar la sglocidn al problems btécnico, encontrasze en dicha
anterioridad u©n problems técaico comparable y  asimismo, encontrara
Bnsefiancas o sugerencias dque ie llevasen de manera obvia a la scolucidn

reiyindicada.

Ln el presente caso, «l dscumenso O3 revels compuestos de formula
(I} en faorma de mezclas de isdmercs olsftrahs con progorcicones
variables de& dichos isdmeros, misntras que log compuestos de la

nresente soliciiud son jsdmeros cis purcs.

En D3 se menclona gque los compusstos de fdemula (AXIal en los
cuales By B foarman un anillao, se obtienen de manera gencral pox medilo
de la sintesis Bucherar-Sergs o de la sinteszis Strecker. e aouerdo con
las condiciones de 1a sintesis Bucherer-Bergs, sa oanrisnen
principalmente fzdmerns—03, esto significa que hay un exceadents de cis-
isdmeros pere na de  la forma cis-pura.  YPrifncipalmente’  en  este
contexta significa gue el contenldo de cls-isdmere =3 wayosr al 50%. For

gl contraric, L& preosente solicitud rewela un 100% de cis-isdmero. -7

L este rvespecto, &35 relevante porner de presente Jue U pRersona
medianamente versada en la materia sabe gque la revelacidén de una mezols

de lgdwercs ne anticipa la forma de isdmern pura. Adicionalmente la

persona medianamente wversada en la materia sabe gque el comportamlento,
quirico y fisico de una mezcla cis/trans cs completamente diferente al

de una forma cis-pura, de tal manera gque el punto de fusidn del
compuesto I-1-0-4 {oiaftrans) rewvelado en D3 ez 128°C, miertras que el
-~

compussto Gis-puro I-c-l de la presente seolicitud tiens un punto de
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fusidn entre 142 y 143°C., Por lo tanto se estd hablande de compuestos
diforerntes: difsrentes compuestos muesitran diferentes puntoes de fusion.

El abte previo ho ha revelads un punto de fusion de 142 a 143°0,

#r adicidén a Is artericr, deseamos llamar la atencidon del
Examinador sohre los resultados blologices gque sSe& muestran en  las
paginas 58 a 11% de la deseripcidn de la presenbo sglicitud. De esta
mahera es posible determinar que mierntras <1 isdémaro cisf/Erans I-1-c-22
de 03 muestrz en el ensayo con Heliosthis viresceas [Ver tabla B pdging
121 de la descripeién de la presente solicitud) wn grade de destruccisom
del £5% despuds de & dias, &3 compueste [-o-2 de la presente solicitud
maesira un grado de destruccidn del 100%. Este indica gus la actividad
biglégica del compuesto ais-vure es  supericr.  Ofres  resultacdos
similares son incluldes en el westo de ensayos reportados sn las

paginas menclonadas.

Por Ultimg &5  Imporiante  sSefialar que con las  lindtaciones

. introducidas al pliego reivipdicaterie, la materia revelada peor los
documentos DL oy L2 ya no afecta ni la novedad ni el nivel inventiwvo de

la presentc  solicitud., Bdiclonalmente, doseamos irnfermar gque  las
solicitudes eguivalentes a la presente scliclivd en log paiszss de
Ausrralia, Cenada, China, Egipts, India, fusia v Swdifrice han side

coiteadidas.

Por 1o tanto  salicitames  atentamente  tensr  en cusnbta las
argumentss  opresentacos ¥ lox  resuitades  biolégicos,  les  cuales
demuestran gus la presenke solicitud ez hovedosss & ipventiva a la luz

del arte previo.
En caso de gue se considere necesaria cualgquier aclaracion a =mste
respecte y confarme &l articuls 45 de la Declsidn 488, sclicitamos la
. expedicidn de una nueva aocidn oficial vara atenderla.
5. Puesto que se han atendicdo a cabalidad las shssrvaciones hechas por
311 Despasho  sgore  la preseate solicitud de  pateats, afentamente
golicite gue s continde sw bramitacidm,

5. AMEXDS

*+ Nuevo plisgo reivindicatorie conformada por 4 reivindicaciones

ra

§%
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REIVINDICACIONES

1.- Compuestos de |a férmula {1):

Enla que los substiuyentes tienen los significados indicados en |a tabia

T X T Y ' A | G |
IL"_”_"EF{:’_ “Jr“_"cﬂg_'uif—”_ CH, “—_“["ﬁ[ h"_H"_'_”_'r
J Br [ CHa [ CH, | H _[
T CH, T CHs “"‘Eﬁf‘“'“fﬁ:ﬁ\““ f

| | e |

MB—F“T—_ SHy thﬁ:‘mﬁ“}'—i;j
— S |

2.- Procedimignio para 'a obtencitn de los compuestos de la formula (1Y segin la
refvindicacion 1, caracterizade parque, para la ohtencién de

{A) Los compuestos de férmula (1-1-a)



[aN]

Y F1-4)
8t que
A, X e Y tiehen los significados anteriermente indicados,
se condensan inframstecularmente compussios de fa fdrmuls ()

en fa que
A, X & Y tienan los significados amteriormente indicados,

¥
R" significa alguilo,
en prasencia de un diluyente y en presendcia de upa base.

(B) los compuestos de la farmula (I-b)

{I-b)

gn ke gue A ¥ y Y tienen los significades anteriormente indicados ¥ R’ 8s —Cyt; 6 —3 .

s& hacen reaccionar W0s compuestos de 1a farmula (o)

o
MM X

-
O
’ or )
i

enla que A, X & Y tienen Iog significados anteriormente indicados,

3%



@) Con halogenuros de aclio de ta férmuala (I}
Ha:\n,n* am
o

eh ia que
R' figne el significado anterfarmente indicado y
Hal sigiifica halbpeno

B} con anhidridos de acides carboxilicos de (a fdrmula {1V}
RCO-0-CO-R! | )

Enla gue

R’ tiene & significade antetiormente indicadeo

En caso dada en presencia de un diluyente y, en caso dads, en prasencia de un agents
aceptor de acido;

{C} los compuestos de fa formula (-0}

o
HN 7 X
o
. J,Q\VJ\F"‘ {
s
0::{ ]
g2 v

enTaque A, X e y tienen los significados anteriormentes indicagos, R® es CH;, "
iy M &3 axigeno, se hacan Ireacc'ronar compuestos de fa formuia antensrmente indicada (I-
al, enfaqus A X e Y tienen los significades antertarmente indicados respeciivamente
con ésteres del dcido choroformice o con tinésteres oel dcide clorofdrmico de Ta formula
(V)

REM-CO-C (V)

e s gt
R* v M tienen ios significades anteriormente indicadas,



4

an caso dads en presenciy de un diluyente y, en caso dade, en presencia de un agenie
acepior de doida;

{L¥} tos compuestos de fas Tdmuias anteriarments ingdicadas {-a) hasta (-c}, se saparan
mezcias de isdmeros cisftrans de fas farmutas {-a") hasta {1

(L)

{15

{&e

en las gue

AX Y. M, R y R tienen el significado anteriormente indicada, con procesos de
saparacion fisicos tal como por gemplo mediante cromatografia en columna o
cristatizacién fracciohada.

{E} los combpuesios de fonmula {1-2) se bidrolizan fos compuestos de las formulas (1-b) o {I-
£), enlas que A M, X, Y, R' y R* tienen el significado anteriormente indicade, por elemplo
con bases acuosas v a confinuacion sg acidifica.

3.- Compuestas da )3 farmula ()

X

ij - 2@

o\ﬂ'\mﬁ \““( (10
o k4

A, X eY tienen los sigiificados anteriormenta indicados.

an fa que
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Radicacion No. 05-11851
Clasificacion Intarnacional (1IPC): AJ1N43/36
Concepto Técpico No. 957

Patente de invenciér — Patente de Modelo de Ulilidad | ]
Via Nacional

Via PCT {fase nationaf) Cap.) N Cap. H
No. de solicitud internacional PCTEP2003/006980

Fecha de presentacion intermacionat 2003-07-01

oomo resultads del examen definitivo, realizado con fundamento en el adticulo 48
de ta Decisibn 486 de la Comisidn de ia Comunidad Andina, se e camunica:

1. Documentos gstudiados

Descripcidn: folios 98 a 210 (como se radicd iniciaimente)

Rewindicaciones 1 a 4: folios 258 a 262 (como se madificd mediante oficio de
2009-11-20}

Prioridad: Alemania 102 31 333.4 de 2002-07-11

Respuesta de la soficitante: follos 2571 2 256 del expediente

2. Objeto de la invencién

Titulo de la solicitud: Derivades espirociclicos de ta 1-H-pirrolidn-2 4-diona, cis-
alcoxisustifuidas como agentes pesticidas

E! obieto de ia presente solicitud de patente de invencidn consiste en: compuesios
de Ja férmula (i)

En fa que X, Y, A, G, M, R y R2 tienen los significados indicados en e folios 258
def expediente.
También se reivindican compuestos de las formufas (T} y (Wi



La invencion se catalogd como ADTN42/38, segln la Clasificacion internacionat de
Patentes {IPC),

3. Determinacion det Estado de 1z Técnica

La fecha tomada en cuenta para deferminar & esiado de & técnics es 2002-07-11,
la cual comesponde a ia facha de la pricridad reivindicada.

Tomando enr cuenta la fecha para determinar el estado de (a técnica se realizd una
hisqgueda en (as bases de datos disponibles para esta Superintendencia de
acuerdo con e) nbjeto de la solicitud y se encantrarch los siguientes documentos:

- i Focha de
N [ Documento ( Tituio I publicacién

D2 ] WO 0T4TT0 C2-Phenyh-substiuted cyche keto-encls ' 2001-1g-11
D3 WO D8IOBE3E 2- and 2.5 substituted pheny!sketcenpls 1598-02-12

4. Andlisis de patentabilidad {segdn requisito) {articulo 14 D486}

Nivael inventivo (artfcilo 8 D486)
En D2 se habia divuigado un compuesto de la formula
M,
Hhy

Vs

Rs® BT

GH!
HyC
Véase pagina 157 de D2. Al comparar este compuesto con &l compuesio de
férmula (1) reivindicado

Las diferencias residen en e} sustituyente O-A y G. No obstante, O-CH; {alcoxi),
en la salicitud estudiada, y CH» (metita), en DR pueden Ylegar a ser equivalentes ya
que en la propis solicitud los susiituyenies X e Y pueden ser indiferentemente
alguilo o alcoxi. Ademas, en & mismo documento DZ se habian sugendo
significados para los sustituyentes del anillo de hexano muy cercanos a O-A, como
el grupo metilc, y coincidentes para el caso del sustituyente que corresponde al
susiituyente G en la férmula | de la solicitud, ya que G puede ser hidrégene o
inclusc un grupo OG{CH3);, como el qus aparece en D2,

En D3 se habfa divuigado un compusesto de la formula



En la cual el sustituyente O-CH3 del hexano equivale a O-A en Ja soficitud. X e Y
de la formula () de la solicitud coinciden con {os sustituyentes del compuesto
divulgado en D3. La diferencia reside en el significado de G. Pero en D2 se
sugiare tal significadoe.

Es decir, a partir de {as ensefanzas de D2 y D3 un técnico medianamente versado
en la materia habria derivado de manera evidente &l objefo reivindicado en la
soliciiud estudiada. La configuracidn cis o frans o mezcla racémica del hexano en
ia formula (1) de la solicitud existe de manera independiente como una posibilidad
real desde hace muchp tiempo, desde cuando se dilucidaron ias propiedades
guimicas de log isdmeros cis ¥ frans de los cicloalcanos. Por 1o tanto, usar ia
configuracién cis o 18 configuracidn trans ¢ la mezcla racémica es parte del
conocimiento basico de cualguier técnico medianamente versado en la materia. Es
decir, cualquier técnico medianamente versado en la materia sabe que 10s
cicloalcanos presenian isomeria cis y trans v la separacion de dichos isdémeros se
reafiza regultarmente mediante procesos conocidos que ne representan un saltc
cualitativo en fa t&cmica, La actividad de los compuestos mostrados del estado de
la técnica es cualitativamente igual a la de los reivindicados en la solicitud
estudiada.

Por 1o tanto, el objeto de Ja solicitud en estudic no tiene nivel inventiva.

5. Respuestas de la solicitante

Afirma la solicitante que “D3 revela compuestos de fdrmula (1) en forma de
Isomeros cisfirans con proparciones variables de diches isomeros, mientras gue
los compuestos de la presente sclicitud son isomeros cis purcs, En D3 se
menciona que Jos compuesios de formula (XXla) en fos cuales A v B forman un
anifio, se obtienen de manera general por medio de la sintesis Bucherer-Bergs a
de fa sintesis Strecket. De acuerdo con las condiciones de la sintesis Bucherer-
Bergs, se obtienen principaiments isdmeres f§, esto significa que hay un excedente
de cis-isbmeros pero ne de la forma cis pura. “Principalmente” en este contexto
significa que e contenido de cis-isdmero es mayor al 50%. Por &l contrario, Ja
presente solicitud revela un 100% de cis-isdmero.” Como ya se ha afirmado en &
presente conceplo, esta oficing sostiene que la obiencidn de un 100% de isdmere
cis no representa un salta cualitative en la fécnica porque para un fecnico
medianamente versadc en fa materia ya eran conocidos los métodos fisico-
quimicos de separacidn y purificacidn de estos isémerps. A diferencia de lo
afirmado por Ja solicitante, en cuanto a gue “una persona medianamente versada
en la materia sabe gue Ja revelacidn de una mezcla de isdmeros no anticipa la
forma de isdmero pura®, esta oficina se permite recordar a la solicitante que las
formas cis y frans det ciclohexano se han sstudiade muy bien desde hace mucho
fiempo y pueden separarse desde hace tiempo sin ningih reto tecnolbgico. Esto
sk confima en la misma solicitud en esludio por a salicitante cuando afirma gue
“se separan las mezclas de isémeros cisfirans... con grocesas de separacion
fisicos tal come por ejemplo mediante cromategrafia en columna o cristalizacion
fraccionada” v no se dan mayores defalles sabre alguna nugva tecnologia para
sgparar y purificar los isdémeros cis porgue Ja solicitante sabe que dicha
purificacidn ya era conocida en e estado de ta tochica.

Afirma ademas Ja solicitante gue “ia persona medianamente versada en la maieria.--""

sabe que el comportamiento gquimico y fisico de una mezcla cisfrans es
completamente diferente al de una forma cis-pura”. Para esta oficina es evidents
gue ne es fo mismo una mezcla racémica cis/irans a un isdmere puro ¢is o un
isémero puro trans. De fo que se trata aqul es que un técnico en la materia sabe
que si una sustancia contiene un cicicalcanc con Sustituyentes deben existir
necesariamente isomeros y ese técnico sabe como aislarles.  Luego,



independientements de (as propiedades fisicas y quimicas, el técnico eh ka materia
habria derivado de wmanera evidente ei objeto relvindicade a padir de las
ensefianzas del estade de la técnica.

Agrega la solictante que los resultados obtenidos por los isdmeros cis son
supericres. Esta oficina puede estar de acuerdo en gue se pueden obtener
resultados cuantitativamente mejores mas no cualitativamente mejor, uego una
mejora numérica no es un salto cualitativo en la técnica.

Can respecto a las patentes obtenidas en otros paises para la misma solicitud, es
necesaric recordarle a {a solicitante que las legisiaciones y los procedimientos de!

examen de patentes son diferentes de un pals a otro. Es conecido que en algunos[.‘
pajses se conceden patentes sin previc examen y solo se revecan jas patenies s
existieren oposiciones. En otros paises ¢l examen se hace saic con base en las
publicaciones Jocales. Cada pais es soberano y auténomo con respecto a la
concesion de una patente de invencion y ne existen patentes mundiales, Ademas,
la presente solicitud en estudio fue presentada mediante el PCT, fratado ai cual
pertenecen mas de 140 paises. El hecho de que se haya concedido una patente
en siefe palses NG &@s un Mmas que un indicio de diferenciacion de procedimientos
en la concesidn de una patents.

6. Conclusion:

En consecuencia y por todo lo expuesio anteriormente, se recoiienda Negar las
reivindicaciones: 1 a 4 de los folios 258 a 262 dei expediente.

Bogota, D.C., 201D-D3-05

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO
Na, 957 Codigo No. 202043
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