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Entrada en Fase Nacional, para:
“DERIVADOS DE ESPIROPIPERIDINA PARA EL CONTROL DE PLAGAS”
Solicitante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

SOLICITUD EXAMEN DE PATENTABILIDAD
(CAPITULO II)

Yo, MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y
domiciliada como aparece al pié de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de
la sociedad solicitante, atentamente me permito solicitar a Ud. que se realice el
examen de patentabilidad de la invehcién arriba citada, para lo cual anexo el
comprobante de pago No. 08- 40.832 de Mayo 2| de 2008, correspondiente

a la tasa establecida para dicha solicitud.

En consecuencia, atentamente solicito a Ud. se anexe este memorial junto con el
comprobante de pago al expediente correspondiente a esta solicitud de Patente PCT

Entrada en Fase Nacional, y se continie con su tramitacion.

Sefior Jefe, mawcgs L C\@(/Wﬂg\
rgarita as@illanos Abondano

C.C. No. 39.779.654 de Usaquén
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Abogada
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
Solicitante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

ASUNTO Radicacion 06-66822

Tramite 011

Evento 378

Actuacién 1

Oficio ﬁf (b .644:9-1"

Folios -~ 003
Patente de Invencion lm% Patente de Modelo de Utilidad D
Via Nacional [ ] | 9
Via PCT (fase nacional) ™ Cap.! [ Cap.il H
No. de solicitud internacional PCT/IB2004/004083

Fecha de presentacion internacional 2004-12-09

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

1. Documentos estudiados

Descripcion: folios 192 a 414 (como se radicé inicialmente)
Reivindicaciones (1 a 12): folios 415 a 427 (como se radic6 inicialmente)
Prioridad: Gran Bretafia, 0328905.5 de 2003-12-12

2. Objeto de la invencién
Titulo de la solicitud: Derivados de espiropiperidina para el control de plagas

El objeto de la presente solicitud de patente de invencion consiste en: un método para
combatir y controlar insectos, “acarinos” (sic), nematodos o moluscos que comprende la
aplicacién a una plaga, a un sitio de una plaga, o a una planta susceptible de ataque por
parte de una plaga, de una cantidad efectiva para uso insecticida, acaricida, nematicida o
molusquicida de un compuesto de férmula |
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Los significados de los sustituyentes se encuentran en los folios 415 a 418. También se ha
reivindicado un compuesto de férmula (I') que coincide completamente con la formula (1) y
un compuesto de la férmula Il que coincide con las formulas (1) y (I').

La invencién se catalogé como A01N43/40, segun la Clasificacion Internacional de Patentes
(IPC).

3. De la solicitud de Patente
Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

El método de las reivindicaciones 1 a 9 consiste en el unico paso de aplicacion del
compuesto de férmula (1). Por lo tanto, el método es una aplicacién, un uso. Los usos no
son susceptibles de patentarse segun la legislacién vigente en Colombia.

Las formulas (1), (I') y (Il) del capitulo reivindicatorio estudiado son idénticas y no es claro
por qué se usan diferentes numeros para designarlas.

El compuesto de férmula (I’) no esta plenamente definido por diferentes razones. En primer
lugar, el anillo

a

T

N

esta completamente indefinido ya que no se definié el significado de T, porque la expresion
“un anillo heteroaromatico de 5 6 6 miembros” puede abarcar cientos de posibilidades
distintas. En segundo lugar, los significados de los sustituyentes involucran posibles
sustituciones que no se han especificado, lo cual es totalmente especulativo.

Asi mismo, algunos sustituyentes pueden ser “alquilo”, “arilo”, “heteroarilo”, “alcoxi’,
“alguenilcarbonilo” y otras denominaciones totaimente genéricas que también involucran
respectivamente miles de distintas posibilidades, dafio lugar a millones de posibles
compuestos, de los cuales muy pocos tienen un verdadero soporte en la descripcion, es
decir una evidencia fisica o fisico-quimica de que verdaderamente se hayan sintetizado y
gue se hayan ensayado en su actividad como pesticida.

4. Unidad de invencion (articulo 25 D 486)

La solicitud no tiene unidad de invencion porque la estructura que sirve de base para los
miles de compuestos reivindicados ya era conocida del documento WO00/27845, citado por
la solicitante. Por lo tanto, el elemento comun ya era conocido y, por lo tanto, falta unidad de
invencion.

5. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (articulos 14y 21 D 486)

Como ya se indico, el método reivindicado consiste en una aplicacion, que es sindénimo de
uso. Luego tal método no es patentable segun la legislacion vigente en Colombia.

6. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha tomada en cuenta para determinar el estado de la técnica es 2003-12-12, la cual
corresponde a la fecha de la prioridad reivindicada.



Debido a la falta de definicion del objeto de la solicitud y a que esta oficina no esta facultada
para seleccionar uno de los muchos compuestos reivindicados que no conforman un
concepto comun inventivo entre si, no es procedente efectuar una busqueda en el estado
de la técnica, como tampoco el examen de patentabilidad solicitado, mientras no se
especifique cual es el objeto de la solicitud que tenga unidad de invencion.

7. Notificacion

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
se le indica que debe dar respuesta dentro del término de 60 dias contados a partir de la
fecha de notificacion de la presente comunicacién. En caso de no dar respuesta al presente
requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion,
se denegara la patente.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto del titulo primero-ge la Circular Unica N° 10 de 2001.

V&

ALIX CARMENZA ESPEDES DE VERGEL
Directora Nuevas-Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha | 4 ﬁam i

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO
No. 1700 Cédigo No. 202043
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No. de solicitud internacional PCT/1B2004/004083

Fecha de presentacion internacional 2004-12-09

Como resultado de la busqueda de anterioridades y con fundamento en el articulo
46 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

El articulo 46 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina
establece que:

“La oficina nacional competente podra 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 o
mas de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma
invencién que se examina:

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

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo
sefialado en el presente articulo la oficina nacional competente denegara la
patente.”

La solicitud en estudio corresponde a la solicitud internacional via PCT
PCT/IB2004/004083. En el reporte de busqueda de la solicitud PCT se
contemplan los documentos:

CIGANEK: “Tertiary Carbinamines by
Addition of Organocerium Reagents to
Nitriles"

J. ORG. CHEM.,

vol. 57, 1992, pages 4521-4527,
XP002325113

Cpd. 23



PN

GENIN ET AL.: "Design and synthesis of a
conformationally constrained analog of the
bis(heteroaryl)piperazine (BHAP) HIV-1
reverse transcriptase inhibitor
atevirdine™

BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS,
vol. 5, no. 16, 1995, pages 1875-1880,
XP002325114

Cpd. I

Esta Oficina requiere que la solicitante proporcione en un plazo que no excedera
de 3 meses, la copia de los documentos mencionados anteriormente.

Notifiqguese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e
del capitulo quinto (5), del titulo primgro de la circular tunica namero 10 de 2001.

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Directora Nuevas Cre/aéiones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha
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