]

“.

CASTELLANOS & Co. 9/72 0
ABOGADOS

Calle 94 ANo. 7A-09

Bogota, D.C., COLOMBIA
Sefiora
Jefe de la Divisién de Nuevas Creaciones SURLRINGLND L N

- . - - : /‘1 I}L ’f\ \ H \y
Superintendencia de Industria y Comercic !mm "' ’ll' 'I"'l"'"m'"' -
Ministerio de Comercio, Desarrollo industria y Fach ”° 06-08 0005 0000' "
AL 20T 0-(8- ’51*)'%54 Dern :
E . . Ira 11 "’*’\H\‘L:Y ;, SO2Z0 IR NG, ,
s D At 444 i DPULbl:ﬂl\HI_QULL & :7);I)”fr\/ﬁLNAu )TAJL( ';—

Ref.. Expediente No. 06.087.361
Solicitud de Patente PCT entrada fase nacional para: “INSECTICIDAS NUEVOS”
Solicitante: SYNGENTA LIMITED Y SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y domiciliada
como aparece al pié de mi firma, en atencién a su oficio No. 8805 notificado el 9 de julio
de 2010, atentamente me permito dar repuesta al mismo de la siguiente manera:

Claridad

Frente a la objecion del examinador en cuanto a la claridad:

“se estan reclamando un gran numerc de compuestos, los cuales no se
encuentran enteramente sustentados en el capitulo reivindicatorio, ya que son
pocos los ejemplos para los cuales es posible establecer el proceso de sintesis...”

“En la reivindicacion 1 se estan presentando los compuestos de formula (I) para
los cuales no se ha definido adecuadamente el significado del sustituyente; de esta
manera se presenta que para los sustituyentes R2 a R4 el significado es
Hidrégeno o un sustituyente orgénico. Este ultimo término es demasiado
amplio...para los radicales R1 se involucra el grupo arilo siendo esta descripcion

muy general... de igual forma ocurre con el término “anillo”...”

el solicitante presenta un nuevo pliego reivindicatorio, en el cual se ha limitado la
invencion para una definicion mas precisa. El alcance de los compuestos de formula (I) ha
sido restringido a los compuestos representados por la férmula Vila (ver pag. 32-34 de la
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memoria), donde Yo, ¥ Yoo s0n C(Rgs) y C(Ryg) respectivamente. La formula Vila cubre los
compuestos de formula T1 a T20 y T76 a T78 que representan partes de la “invenciéon 1"
segun se indica en la Opinion Escrita y en el Reporte Internacional de Busqueda. Los
significados de los sustituyentes de férmula Vila estan soportados por los ejemplos de
preparacion.

Adicionalmente se restringieron los significados de los radicales R2 y R4 y se

especificaron los términos demasiado generales (“anilio”, “sustituyente organico”).

El examinador argumenta que:

“En las reivindicaciones 11 y 12 se presenta una composicién que contiene los
compuestos de formula (l), esta composicibn no se encuentra descrita
adecuadamente ya que se deben indicar los componentes...”

Frente a esta objecion en las reivindicaciones 11 y 12, que aparecen en el nuevo pliego
reivindicatorio como las reivindicaciones 2 y 3 respectivamente, se especifican los
porcentajes de la composicion y los componentes que la integran.

Ante la objecion en cuanto a la claridad de la frase “El material de propagacion de plantas’
en la reivindicacién 16, se retiré esta reivindicacion del pliego reivindicatorio.

Unidad de invencién

El examinador presenta la siguiente objecion:

“La solicitud no guarda unidad de invencién ya que al no especificar 10s
significados para los diversos radicales la variedad de los compuestos que se
pueden derivar a partir de la férmula (I) es muy grande y las estructuras son
disimiles...”
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Para superar esta objecion el solicitante eliminé las reivindicaciones 2 a 10y 13 a18, y
las variaciones del compuesto de formula (1) y auxiliares en la composicion de acuerdo
con la presente invencién han sido insertados en la composicion principal. El soporte para
esta modificacion se puede encontrar en las paginas 61 a 62 dei texto de la solicitud.

En conclusién, solicito a su Despacho realizar el examen de patentabilidad de la presente
invencion toda vez que las objeciones planteadas por su Despacho han sido claramente
superadas y es posible realizar la busqueda de anterioridades.

Anexos

1. Nuevo capitulo reivindicatorio
2. Formulario de modificaciones
3. Recibo de pago

De ia Sefiora Jefe,
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Memorial de respuesta a examen de fondo/P1388
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Espacio reservado para el adhesivo de radicacion

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

)7

@ SOLICITUD DE:
[[] Correccién de Errror Material Modificacion a una solicitud
@ Nombre: - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG IDENTIFICACION
Direccién: Schwarzwaldallee 215, 4058 Basilea cc. O NnT O
SUIZA

Domicilio; . 4058 Basilea
Lugar de Constitucién: SuUlZA

'Nombre: ~ SYNGENTA LIMITED
‘ Direccion: European Regional Centre,

Priestley Road, Surrey Research Park
Guildford, GU2 7YH Surrey

REINO UNIDO C.E. O oto [
Domicilio: GU2 7YH Surrey
Lugar de Constitucion: REINO UNIDO Cual
Teléfono: Fax: Numero
E-mail:
Nombre: MARGARITA CASTELLANOS A, IDENTIFICACION
REPRESENTANTE

O APODERADO Direccion: Calle 94 A No. 7 A-09 c.C. x] NT [
Teléfono: 6107420 Fax: 610 0706 CE. | oo []
E-mail; info@castellanosyco.com Cual

Numero  39'779.654 TPA 70,819

@ Namero de Expediente:

9 | 06.060.812

@ Descripcion de la correccién o modificacién solicitada:

Presento nuevo capitulo reivindicatorio sobre el cual solicito que se realice el examen de patentbailidad.

@ Comprobante de pago No. 10~ 77,919 Fecha 11 de sephembre de. 2010

@ Anexos;

Comprobante de pago de la tasa.

DPoderes si fuere el caso, junto con la sustitucién 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. FIRMA

39'779.654 Usaquén -

Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta pagina - P1388
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Reivindicaciones {/ ”i‘)ﬁ

1. Un compuesto de férmula Vlia
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o
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(Vila),

Donde

Ro1 s hidrégeno; amino; alquilcarbonilarninoC4-C,4 0 nitro;

Rqz es hidrégeno o alquiloC,-Cy;

Rg: es alquilo C,-C,, alquilo C-C4, mono- o disustituido por ciano, COOH, nitro, alcoxiC-C, ©
ciclopropilo; alquenilo C,-Cs, alquenilo C,-Cs substituido por halégeno; aicoxiC4-C,, alquiniloC;-Ce,
ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, ciclohexilo, ciclopropilo substituido por alquiloC,-C,, piridilo,
fenilo-alqueniloC,-Cg 0 ciclopropilo; ciclobutilo substituido por alquilo C,-Cs; ciclopentiltio-alquiloC.-
C4, benciloxy, benciloxy substituido por halégeno; benciltio-alquiloC,-C4, donde el grupo bencilo
puede estar sustituido por alquiloC,-C4; tiofenilo substituido por halofenilo; fenoxi-alquiloC,-Cs,
donde el grupo fenilo puede ser mone o disubstituido por haldégeno; fenilo-alquilo C,-C4, donde el
grupo fenilo puede estar mono- o disubstituido por sustituyentes seleccionados de halégeno, nitro,
benzotiazol-2-ilooxy, haloalquiloC,-C,, alcoxiC4-C4 y alquiloC,-Cy; 3,4-dihidro-2H-
benzo[b][1,4]dioxepinilo, 1,2,3,4-tetrahidro-naftalenilo substituido por alcoxiC,-C,; alqueniloxiC,-Ce,
isoxazolilo . substituido por alquiloC,-C4, tiazolilo, alcoxicarboniloC,-C4-alquiloC4-C,,  fenilo
substituido por hidroxi, halofeniloxy, alquiloC;-C,-sililo(alquiloC4-C4); o alquiniloC,-Cs;  piridilo
substituido por alcoxi C4-Cy;

alquilC,-Cgtio- alquilo C4-C4, algueniltio C,-Ce- alquilo Ci-C,, alquinittio Cs-Ce- alquilo C4-C,,
dioxolan-2-ilo- alquilo C4-Cs4, (alquilo C;-Cy-dioxolan-2-ilo)- alquilo C4-C,, triazolilo- alquilo C4-C.,
tienilo- alquilo C4-Cs, morfelinilo- alquilo C4-C,, 2,3-dihidre-1H-isoindolilo, halo-substituido-tiazolilo-
alquilo C-C,, alquiloC,-Cysulfonilo- alquilo C4-C4 o quinoliltio- aiquilo C,-C4, donde el grupo

quinolina puede estar sustituido por haloalguilo C,-C,;



Ros es haloalquilo C1-Ca; Q/ P
Ros €s haldégeno,

cada uno de Rgs ¥ Roo, que pueden ser iguales o diferentes representan hidrogeno, alquilo C4+-Ce,
alcoxiC-Cgcarbonilooxi, alquiloC;-Cecarbonilamino, hidroxi, ciano, haldégeno o alcoxi C4-Ceg;

Ry7 es hidrégeno;

Yo1 €8 C(Rgs);

Rgs es hidrégeno, halégeno, alquilo C4-C,4 0 nitro;

Yoz €8 C(Rgs); ¥ Reg €5 hidrdgeno, fenilo, fenilo substituido por halégeno, o halégeno.

2. Una composicién pesticida, que comprende por lo menos 0.1 a 85 % de un compuesto de
acuerdo con la reivindicacién 1 de la formula Vila o, donde sea apropiado, un tautomero del
mismo, en cada caso en forma libre o en forma de una sal agroguimicamente utilizable, como

ingrediente activo y 5 a 99.9 % de por lo menos un auxiiar.

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

orden Acarina.

1)

e
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Bogot4, D.C., 30 de Marzo del 2011

Abogada

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO

ASUNTO Radicacion 06 87361
Tramite 002
Evento 001
Actuacion 430
Oficio
Folios 004

Patente de Invencién % Patente de Modelo de Utilidad D
Via Nacional

Via PCT (Fase Nacional) [ ] Cap.l [ ] Cap. Il [ X]
No. Solicitud Internacional PCT/EP2005/002204

Fecha de Presentacion Internacional 02/Marzo/2005

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Articulo 45
de la Decisitn 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados
Descripcion: Folios 219 a 425 (como se radico inicialmente)

Reivindicaciones: Folios 426 a 429 (como se radicd inicialmente)
Folios 475 a 476 (modificado en fase nacional)

Respuesta del solicitante: Folios 470a472
Prioridad: GB 0404801.3 de Marzo 03 de 2004

GB 0411078.9 de Mayo 18 de 2004

GB 0425453.8 de Noviembre 18 de 2004
2. Analisis de la Prioridad
Se acepta la reivindicaciéon de Prioridad porque:
Esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 4886).
Y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.
3. Objeto de la invencion
Titulo de la solicitud: “Insecticidas Nuevos”.
El problema planteado en esta solicitud es la infestacion porinsectos de lugares de

almacenamiento o de materiales tales como maderas, textiles, revestimientos de
pisos o edificios. También infestaciones en seres humanos, animales domésticos y

Expediente 06 87361 2do Art 46



z
ganado productivo. (,,/ )
Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compues’fdsd
derivados biciclicos de bisamida.

-

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP); C07 D 403/04, AO1N 43/90.

4, Reivindicaciones relativas a un uso 0 a un segundo uso (Art 14y 21 D 486)

En la reivindicacion 3 se esta presentando el uso de la composicidn ya que en la
parte caracterizante se expone que es para controlar insectos o representantes del
orden Acarina. De esta manera se esta presentando el uso de dicha composicion.

5. De la Solicitud de Patente
Titulo

El titulo no corresponde con el objeto de la solicitud porque es muy amplio ya que no
se presenta ninguna indicacion con respecto al tipo de compuestos que son objeto
de la solicitud.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Para la composicién presentada en la reivindicacién 2 es necesario especificar los
componentes que la constituyen ya que en términos de patentes las composiciones
se caracterizan por los componentes y las proporciones en las que estos se
encuentran, de tal manera que es necesario especificar por medio de los nombres
quimicos comunes ¢ de acuerdo a la nomenclatura IUPAC, los compuestos de
interés que constituyen dicha composicion. De igual manera es necesario
especificar los compuestos que se consideren como adyuvantes de formulacion.

Se requiere al Solicitante hacer las aclaraciones necesarias.
Descripcion (Art 28 D 486)

La férmula estructural de los compuestos objetos de la reivindicacion se presenta a
continuacion:

N
O N
\ Y
NH | =
0
N
R R

En el capitulo descriptivo de la solicitud solamente se demuestra la actividad para
los siguientes compuestos que contienen la estructura base mostrada
anteriormente: T1.3, T7.1; T. 7.3 (Ejemplo B2); T1.3; T2.1; T7.1; T7.3; T76.1:.T76.3
(Ejemplo B4); T 7.1 (Ejemplo B5); T1.3; T1121;T2.1;T2.3; T6.1; T6.3; T7.1; T7.3: T
21.3/T22.3;, T76.1;T76.3;, T77.1;, T77.3; T78.1, T78.3 (Ejemplo B6); T1.3; T1 121;

Expediente 06 87361 2do Art 45



4 ;
T2.1, T2.3; T6.1; T6.3; T7.1; T7.3; T 21.3/T22.3; T76.1,T76.3, T77.1; T77.3, T7§8‘|/// -

T78.3 (Ejemplo B7): T1.3; T1 121; T2.1; T2.3; T6.1; T6.3; T7.1; T7.3; T 21.3,T22.3;
176.1:T76.3; T77.1: T77.3; T78.1; T78.3 (Ejemplo BS).

De otra parte para los siguientes compuestos se encuentra alguna indicacion del
compuesto por medio de alguna constante fisicoquimica o indicacion de estructura
por RMN: P 2.001 al P 2.075; P2.077; P2.079aP2.081; P2.083aP 2.128, P 2.133
aP 2135,

Para los demas compuestos que se pueden derivar de la férmula estructural Vila
no se encuentra sustento en el capitulo descriptivo, ya que no se proporciona
ninguna indicacion de su estructura ni de su actividad.

Por o tanto, es necesario tener en cuenta 10s compuestos que presentan sustento
en el capitulo descriptivo con el fin de establecer las restricciones que sean
pertinentes en el capitulo reivindicatorio.

6. Determinacién del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determiné con base en la

Fecha de Presentacion de la Solicitud de Prioridad: Marzo 03 de 2004.

y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item Documento Titulo Fecha de Publicacion
Phthalic acid diamide derivatives,
D1 EP 0919542 A2® agricultural and horticultural 02/Junio/1999

insecticides, and a method for
application of the insecticides

Arthropodicidal anthranilamides 27/Febrero/2003

WO 03/015519

D2 AP

a

http:/Aworldwide. .espacenet. com/publicationDetails/biblio ?FT=D&date=19990602&DB=EPQDOC&Iocale=en EP&
fg?_C;-'WEP&I\IR=091 9542A28KC=A2

http:/Awww . wipo.int/petdblen/feteh jsp?SEARCH 1A=U82002025615&DBSELECT=PCT&C=00&TOTAL=1&IDB=0
&TYPE _FIELD=256&SERVER TYPE=19-00&ELEMENT SET=BASICHTML-ENG&START=1&S0RT=41320479-
KEY&QUERY=w0%2F2003%2F015519&RESUL T=1&DISP=258F ORM=SEP-0%2FHITNUM%2CB-
ENG%2CDP%2CMC%2CANY%2CPA%2CABSUM-
ENG&IDOC=1360957&IA=US2002025615&LANG=ENG&DISPLAY=DOCS

D1 divuiga (reivindicacién 1) los compuestos de formula (1) que se ilustran en la
figura 1.

D2 divulga (reivindicacién 1) los compuestos de féormula (1) que se ilustran en la
figura 2.

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)
Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicacion 1 consiste en un compuesto de férmula Vila

Expediente 06 87361 2do Art 45
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En lafigura 1 se presenta una comparacién entre la férmula estructural presentada
en la reivindicacion 1.de la solicitud y la formula estructural que se encuentra
revelada en la anterioridad D1.

0 |
\

~
O N
\(Q/ CHs
NH ~
Nl NH | =
o
o o =
N
R/ \R

N

Férmula estructural de la Férmula estructural de la ‘!
solicitud anterioridad D1

Fig.1. Comparacion entre la estructura derivada de la anterioridad D1 y la

estructura de la solicitud.

De acuerdo a la anterioridad D1 cuando X toma el significado de un grupo fenilo
sustituido, Y toma el significado de un grupo heterociclico sustituido, Z' y z?
representan un atomo de oxigeno; se obtiene la estructura presentada en la figura 1.
Como se puede observar estas estructuras solamente difieren en el grupo pirazol ya
en lugar de este para las estructuras de la anterioridad D1 se presenta un grupo
fenilo. Se ha encontrado una actividad como insecticida frente a plagas de insectos
en cultivos agricolas al igual que los compuestos de la soliictud.

En la figura 2 se presenta la comparacién entre las estructuras de los compuestos
de la solicitud y las estructuras que se pueden derivar de la anterioridad D2.

_ _ _ - —_—
\ \/N |
O N
O \ NN AN
N X
NH SN NH |
90 ' e
N~
=0 NH,
Q
N
R/ \R
Formula estructural de la Formula estructural de la
solicitud anterioridad D2

Fig.2. Comparacion entre la estructura derivada de la anterioridad D2 y la
estructura de la solicitud.

Como se puede observar estas dos estructuras difieren solamente en un grupo

fenilo y para estos compuestos se ha encontrado una buena actividad frente a
plagas de invertebrados, al igual que los compuestos de la solicitud.
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De acuerdo a lo revelado tanto en la anterioridad D1 como en la anterioridad D2,
para una persona versada en la materia es posible derivar los compuestos que se

presentan en la solicitud.
8. Conclusién

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud estan afectados asi:

ltem [  Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 | EP 0919542 A2 1a3 Nivel Inventivo
D2 WO 03/015519 A1 ta3 Nivel [nventivo

9. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante, en su memorial de respuesta, presenta las modificaciones realizadas
al capitulo reivindicatorio las cuales fueron aceptadas por esta oficina.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisidén 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) dias
contados a partir de la fecha de notificacion de la presente comunicacion. 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 dispyesto enelnumeral 5.2, literal ), del
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No. 10 de 2001.

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ |
Director de Nuevas Creaciones (C)

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

( S | ——
|
|

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO
No. 1367 Codigo No.202064
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2020

Bogota, D.C., 28 de Marzo del 2011

Abogada

Margarita Castellanos Abondano

ASUNTO Radicacion 06-87361
Tramite 002
Evento 001
Actuacion 430
Oficio
Folios 002

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Articulo
46 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se comunica:

Solicitud de Suministro de Informacién

De acuerdo con el Art 46 de la D486, segun el cual: "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 invencién. Asimismo,
cuando lo estime conveniente, podré 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 excederd de 3 meses, uno ¢ mas
documentos relativos a una o mas solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma
invencién que se examipa: ..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 denegaré la patente”; y considerando que no ha sido posible para esta
Oficina encontrar los documentos, siguientes, atentamente se requiere su
presentacion:

DATABASE CAPLUS

CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS,
OHIO, US; .
XP002342620

retrieved from STN

Database accession no. 1972:461937
RN: 37849-60-8P; 37836-98-9P; 38008-98-9P
abstract

% MEHTA, H. J. ET AL.: JOURNAL OF THE
INDIAN CHEMICAL SOCIETY,

vol. 49, no. 4, 1972, pages AQ7-414,

DATABASE CAPLUS

CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS,
QHIO, US;

XP0O2342621

retrieved from STN

Database accession no. 1969:106471
RN:22440-28-4; 22440-19-3;22440-30-8
abstract

& MEHTA V. K. ET AL.: INDIAN JOURNAL OF
CHEMISTRY,

vol, 6, no. 6, 1968, pages 294-296,
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Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal Vn
e), del capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No. 10 de 2001, 06

=

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

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

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO ‘
No.935 Codigo No. 202064

®
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