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Re.: Expediente No. 06.087.361

Soficitud del examen de patentabilidad correspondiente a la Patente PCT Entrada en
Fase Nacional, para: “DERIVADOS BICICLICOS DE BISAMIDA”
Solicitante:  SYNGENTA LIMITED y SINGENTA PARTICIPATIONS AG

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y
domiciliada como aparece al pie de mi firma, atentamente me permito presentar respuesta
al oficio No. 8285 notificado por fijacion en lista del 20 de mayo de 2011. Por medio del
memorial radicado el 17 de agosto de 2011 solicite plazo de treinta (30) dias y por lo

tanto, estando dentro del término legal pongo de presente los siguientes argumentos a
favor de la invencion:

OBJECIONES AL TITULO Y CLARIDAD DEL CAPIiTULO DESCRIPTIVG Y
REIVINDICATORIO

En respuesta a la objecién realizada al titulo de la presente solicitud, el solicitante
ha modificado el mismo a: "Derivados biciclicos de bisamida’, indicando de esta forma
el tipo de compuestos objeto de |a presente invencion.

Por otro lado, su Despacho establece que el contenido de las reivindicaciones es
muy ampiio y no tiene sustento completo de acuerdo a lo presentado en la descripcion. A
este respecto, el solicitante presenta un nuevo pliego reivindicatorio restringiendo el
alcance de la reivindicacién 1 a los compuestos de férmula Vila, los cuales se encuentran
debidamente soportados por e! capitulo descriptivo y los datos biolagicos vy fisicos.



En relacién a la objecion realizada a los adyuvantes presentes en la composicion
2, mi representada amablemente pone de presente que los auxiliares 0 adyuvantes de la
composicion de la reivindicacién 2 son convencionales y no representan una
caracteristica esencial de fa presente invencion, ya que cualquier persona versada en la
materia entiende el significado de los mismos y no requiere de una limitacion especifica
para llevar a cabo la invencién. Ademas, dichos componentes no son el objetivo de la
presente invencion, sino que la misma se basa en la presencia de compuestos inventivos
de férmula Vlla y no por la eleccién de un adyuvante especifico. De esta forma,
consideramos que la restriccidn de dichos adyuvantes no altera el alcance ni
entendimiento de la presente solicitud.

En cuanto a la objecidn realizada a la especificacion de la reivindicacion 2,
aclaramos que dicha reivindicacion ya establece un contenido de 0.1% a 95% de un
compuesto de acuerdo con la reivindicacion 1, por lo que dichos compuestos ya se
encuentran debidamente definidos y especificados.

Nivel inventivo

Su Despacho establece que las anterioridades D1 (EP0919542) y D2
(WO03/015519) permiten que la persona versada en la materia derive los compuestos
que se presentan en la solicitud de referencia. Sin embargo, el solicitante manifiesta su
desacuerdo con la opinion del examinador, y considera que los compuestos reivindicados
en la presente solicitud son inventivos con respecto a las ensefianzas de D1 y D2, toda
vez que D1 se refiere a derivados de ftalamida de férrmula |:

Xn 7
|
C-NR') R?
Ym (1)
i—N(ﬂ’)
z

En donde estas ftalamidas son miembros de una clase totalmente diferente de
pesticidas, lo cual se observa de forma clara en la formula | en D1, pues la misma

presenta dos grupos carbonil que estan unidos al nicleo fenilo, siendo la caracteristica
fundamental un derivado de acido ftalico:
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En contraste a 1o anterior, los compuestos de formula Vlla de la presente solicitud
son derivados de acido antranilico: un grupo carbonilo y un grupo amino unidos al nicleo
fenilo:

(derivados de acido antranilico)

Ademas, es importante poner de presente que la caracteristica fundamental de los
compuestos de formula Vila, es el nucleo biciclico, el cual no estd presente en los
compuestos de férmula | de acuerdo con D1.

De acuerdo con lo anterior, una persona con conocimiento en el arte tendria que
modificar los compuestos descritos en D1 drasticamente con e fin de alcanzar los
compuestos de formula Vila de acuerdo con la invencién. Sin embargo, dicha persona
versada en la materia tendria que haber conocido previamente el contenido de la presente
solicitud para realizar los cambios estructurales especificos a un compuesto de diferente
tipo, puesto que no se encuentra ninguna ensefanza en D1 que pueda indicarle a ia
persona del arte a modificar selectivamente las estructuras de D1,

lgualmente, no existe prediccion alguna de la actividad biolégica posible de

realizarse para los compuestos de D1 cuando se realiza un cambio tan fundamental de
estructura.

De esta forma, no es claro a partir de que ensefianza o sugerencia de D1, la
persona versada en la materia podria derivar de forma obvia la solucion de mi
representada puesto que el documento D1 se refiere a un tipo de compuesto
completamente diferente al reivindicado en el nuevo pliego reivindicatorio.

En relacion a D2, éste se refiere a derivados de acido antranilico insecticidamente
activos. Los cuales estan caracterizados por un nucleo fenilo monociclito que puede ser
sustituido en dos posiciones por R1y R2.

R3

NH =\



De acuerdo con la anterior férmula, los compuestos de acuerdo con D2 son
caracterizados por un nucleo fenilo monociclico. Por lo tanto, no es claro a partir de qué
enseflanza o sugerencia, una persona versada en la materia pudiera modificar los
compuestos descritos por un reemplazo en el nucleo monociclico con el nucleo biciclico
aromatico de los compuestos de acuerdo con la presente invencidon en una posicién
especifica, tal y como se presente en el compuesto activo de formula Vila.

Por lo tanto, no existe posibilidad alguna de que una persona del arte sea guiada
al resultado obtenido en la presente invencion a partir de las referencias citadas. Dichas
referencias no solamente se distinguen estructuralmente del compuesto reivindicado en la
presente solicitud sino que ademas, hacen referencia a tipos de compuestos diferentes
impidiéndole al técnico versado en la materia suponer de forma obvia las modificaciones
especificas, que no estan ensefianzazas ni sugeridas, de ia presente para alcanzar

compuestos que tengan una actividad insecticida como la de los compuestos de la
presente invencion.

Asi, es claro que la presente invencién no podria ser anticipada por las referencias
citadas (D1 y D2) y en consecuencia deberia ser considerada, en su nueva definicién
como inventiva ya que los documentos citados por su Despacho no presentan ni sugieren
tos elementos de la invencién y por tanto debe reconocerse la actividad inventiva de la
presente solicitud en vista del arte previo.

En conclusién, solicito a su Despacho conceder el privilegio de patente a la
presente invencién toda vez que las objeciones planteadas por su Despacho han sido
claramente superadas.

Anexos

¢ Nuevo capitulo reivindicatorio compuesto por 3 reivindicaciones.
» Formulario de modificaciones voluntarias.

» Tasa correspondiente a modificaciones voluntarias por el valor de $118 000.
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Teléfono: Fax: Numero i
E-mail: B B
Nombre: MARGARITA CASTELLANOS A. IDENTIFICACION
REPRESENTANTE
O APODERADO Direccién: Calle 94 A No. 7 A-09 ccC. NT [
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E-mail: info@castellanosyco.com Cual
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@ Anexos:

Comprobante de pago de la tasa.

E]Poderes si fuere el caso, junto con la sustitucion de los mismos a mi favor.

DDocumento que acredita la existencia y representacion legal de las partes, cuando sean personas juridicas
Nuevo capitulo reivindicatorio

NOMBRE _ MARGARITA CASTELLANOS A.

'719.654 Usaquén - TPA 70.819 CSJ

instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta pagina - P1388

05 SET. 208 o
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REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de férmula Vlla
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Donde

Ro1 es hidrégeno; amino; alquilcarbonilaminoC,-C, o nitro;

Roz es hidrégeno o alquiloCi-C,;

Roz es alquilo C,-C4, alquilo C4-C, sustituido por ciano, COOH, alcoxiC,-Cs 0
ciclopropilo; alquenilo C,-Cyp, alquenilo C,-Cg substituido por halégeno;

alcoxiC4-C,4, alquinitoC,-Cs, ciclopropilo, ciclobutilo, cictopentilo, ciclopropilo substituido
por alquiloC;-C,, piridilo, fenilo-alqueniloC,-Cs 0 ciclopropilo:

ciclobutilo substituido por alquilo C,-Cy;

ciclopentiltio-alquiloC,-C,4, benciloxi, benciloxi substituido por halégeno;
benciltio-alquiloC,-C4, donde el grupo bencilo puede estar sustituido por alquiloC4-C.:
tiofenilo substituido por hatofenilo;

fenoxi-alquiloC,-C,, donde el grupo fenilo puede ser mono o disubstituido por halégeno;
fenilo-alquiloC,-C4, donde el grupo fenilo puede estar mono- o disubstituido por
sustituyentes seleccionados de halogeno, nitro, alcoxiC,-Ca;
3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4]dioxepinilo, 1,2, 3 4-tetrahidro-naftalenilo  substituido  por
alcoxiC4-C,; isoxazolilo substituido por alquiloC4-Cy;

tiazolilo, alcoxicarboniloC%-C‘,-anuiIoC1-C4, fenilo substituido por hidroxi, ciclohexil{(C;-

Cs-alquilo)amino, halofenoxi, benzotiazol-2-il-alcoxiC4-C,  alquiloC,-C,-sililo(alquiloC;-



C4)a 0 alquiniloC,-Ce;

alquilC,-Cgtio-alquilo-C4-Cs, alqueniltioC,-Ce-alquilo-C4-C,4, alquiniltioCs-Cs-alquiloC4-Cy,
dioxolan-2-il- alquiIoC1-C;, (alquiloC,-C,-dioxolan-2-ilo)-alquiloC4-C,4, triazolilo-alquiio-
C4-Ca,

tienilo-alquilo-C4-C,,  morfolinilo-alquiloC,-C,,  indolilo,  halo-substituido-tiazolilo-
alquiloC4-C4,  alquilC4-Csulfonilo-alquilo C-C, o quinoliltio-alquilo-C4-C4, donde el
grupo quinolina puede estar sustituido por haloalquilo C4-C,;

Ro4 €s haloalquilo C4-Cy;

Ros es halégeno;

Ros es hidrégeno, ciano, haldgeno o alcoxi C,-Ce:

Ro10, €5 hidrégeno, alcoxiC,-Cscarbonilooxi,

R es hidrégeno o nitro;

Y01 @8 C(Ros);

Ros €s hidrégeno, halégeno;

Y02 €5 C(Rog); ¥ Reg €8 hidrogeno.

2. Una composicion pesticida, que comprende por lo menos 0.1 a 95% de un
compuesto de acuerdo con la reivindicacion 1 de la formula Vila o, donde sea
apropiado, un tautdbmero del mismo, en cada caso en forma libre o en forma de una sal

agroquimicamente utilizable, como ingrediente activo y 5 a 99.9% de por lo menos un

auxiliar,

3. Una composicion de acuerdo con la reivindicacion 2 para controlar insectos o

representantes del orden Acarina.



