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Senor ,

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Ihdustria y Turismo

E. S. D.

Re..  Expediente No. 13 024312
Solicitud de Patente PCT Entrada en Fase Nacional para:
“PROCESO PARA PREPARAR 3-HALOALQUIL PIRAZOLES”,
Solicitante:  SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

RECURSO DE REPOSICION

Yo, MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, domiciliada e identificada
como aparece al pie de mi firma, apoderada de la sociedad solicitante en el asunto de la
referencia, atentamente acudo a su Despacho con el fin de interponer RECURSO DE
REPOSICION (art. 50 C.C.A) para que se revoque en su totalidad la resolucion No. 61410 de 14
de octubre de 2014, notificada por listado desfijado el 21 de octubre de 2014,

1. LA RESOLUCION No. 61410

La Supenntendenc;a de Industna y Comercio expidié la Resolucién No. 61410 por la cual se
megan las reivindicaciones 1 a 7 de la solicitud de patente radicada el dia 6 de febrero de 2013,

para el invento denominado: “PROCESO PARA PREPARAR 3- HALOALQUIL PIRAZOLES”, y
radicada bajo el expedlente N° 13 024312,

2. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION No. 61410




La Resolucion 61410 establece en su considerando quinto que “...las nuevas  reivindicaciones
1 a7 no superan la objecién sobre falta de unidad de invencién, por cuanto el compuesto de
férmula () no es nuevo, ya que esté divulgado en los documentos D1 (W02008141020) y D2
(JP2009227643), de tal manera que cada proceso para obtener dicho compuesto sera un grupo
inventivo diferente. Aunado a lo anterior, el proceso para obtener el compuesto de férmula ()
mediante la alquilacion de un compuesto de férmula (II) también esta anticipado por las citadas
anterioridades D1 y D2 y no hay un vinculo directo entre el paso de hacer reaccionar la amida
con el compuesto de férm{‘ﬂa Il'y la interconversion del compuesto de formula 1V al compuesto de
formula |, por lo que se puede distinguir claramente dos procesos diferentes. Asi las cosas, el
capitulo reivindicatorio de la solicitud tal y como se encuentra modificado no cumple con el
requisito de unidad de invencién de conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 de la referida
Decision 486, en razén a que alli se establece que. "La solicitud de patente sélo podra comprender
una invencion o un grupo de invenciones relacionadas entre si, de manera que conformen un

unico concepto inventivo”. Lo anterior, por cuanto se encuentran tres grupos inventivos...”

De igual forma, establece en el considerando séptimo que las reivindicaciones 1 y3a6no

cumplen con el requisito de novedad:
Para soportar tal afirmacion exponen los siguientes argumentos:

* El problema técnico consiste en suministrar un proceso para la preparaciéon de 3-
haloalquilpirazoles.

* Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un proceso para
preparar un compuesto de formula | que comprende hacer reaccionar un compuesto de
formula Il con un agente alquilante en presencia de una amida. Por otra parte, proporciona
un proceso para i'preparar un compuesto de férmula | mediante la isomerizacién, o
interconversién, del compuesto de férmula IV al compuesto de férmula I.

* Ladeterminacidn del estado de la técnica permitié ubicar dos documentos, la solicitud de
patente WO 2008/141020 (en adelante D1) y la patente JP 2009/227643 (en adelante D2).

* El'documento D1 divulga un proceso para la obtencién de un compuesto éster etilico del

acido 1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carboxilico que comprende hacer reaccionar
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éster etilico del 4cido 3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carboxilico con un agente alquilante
como yodometano en presencia de una base como dimetilformamida (Pag. 50,

Preparacion 35). ‘_

* Eldocumento D2 ensefia un proceso para la obtencidn de un compuesto éster etilico del
acido 1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carboxilico que comprende hacer reaccionar
éster etilico del acido 3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carboxilico con un agente alquilante
como sulfato de dimetilo en presencia de una base como dimetilformamida (Pag. 32,
Parrs. [0223]-[0224]).

a) Basandose en la informacion anterior, el examinador considera que las reivindicaciones 1y 3
a 6, no cumplen con el requisito de novedad teniendo en cuenta las siguientes

consideraciones:

* Segln expresa textualmente la Examinadora en relacién con la novedad: “as
caracteristicas esenciales del proceso de la reivindicacfo’n 1 habian sido divulgadas
previamente en los documentos D1 y D2, los cuales ensefan un proceso para la
obtencién de un Qompuesto éster etilico del dcido 1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-
carboxilico que comprende hacer reaccionar éster etilico del acido 3-trifluorometil-1H-
pirazol-4-carboxilico con un agente alquilante como sulfato de dimetilo o yodometano en
presencia de una base como dimetilformamida (D1: P4g. 50, Preparacidn 35; D2: Pag.
32, Pdrrs. [0223]-[0224]). Es pertinente sefalar que aunque Ia reivindicacion 1 sefala que
“la amida esta preéente en una cantidad de 0.1 equivalentes molares a 10 equivalentes
molares relativo a la cantidad de compuesto de férmula IV y el compuesto de férmula I,
esto hace referencia al proceso de interconversién del compuesto de férmula IV al
compuesto de formula |, el cual hace parte del grupo inventivo 2, por lo cual no es evaluado

enla patentabilidad del grupo 1 que ahora se estudia.”

b) Finalmente, sobre los argumentos del solicitante en relacién con las objeciones planteadas
en las acciones oficiales, la Examinadora responde que “... se reitera que dicha caracteristica
hace referencia al proceso de interconversién del compuesto de férmula IV al compuesto de
férmula I, lo cual corresponde al grupo inventivo nimero 2, toda vez que “...Los equivalentes
son relativos a la cantidad molar del compuesto de férmula IV y el compuesto de férmula |

cuando estan ambos presentes” (descripcion, pag. 13, lineas 4-9). Teniendo en cuenta la falta
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de unidad de invencidn, dada por la divulgacion del grupo inventivo 1 por parte de los
documentos D1y D2y, que aqui se evalia la invencién definida por el grupo inventivo nimero
1; la caracteristica que‘é la solicitante cita no puedé ser tenida en cuenta para su andlisis en el
presente estudio y dé ninguna manera puede conferirle novedad a la invencién del grupo

inventivo 1.”

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Presento a su Despacho las siguientes consideraciones que justifican la revocatoria de la
Resolucién N° 61410 del 14 de octubre de 2014:

3.1 Violacion del articulo 14 y el articulo 16 de la Decisi6n 486 de la Comisién de la

Comunidad Andina

Segun el articulo 14 de la Decisién 486:

“Los Paises Miembros otorgardn patentes para las invenciones, sean de producto
0 de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean
nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial.”

(Negrita personal)
Segun el articulo 16 de Ia;‘Decisién 486:

“Una invencidn se considerara nueva cuando no esta comprendida en el estado de

la técnica.

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

prioridad reconocida.”

Con el fin de subsanar las objeciones presentadas por el examinador a la novedad de la presente

solicitud, se presenta un nuevo capitulo reivindicatorio en el cual la definicién de R? ha sido



limitada para ser la definicion preferida dada en la pagina 4, lineas 32-35 de la publicacién
internacional de la solicitud.

Las reivindicaciones 3, 8, 13 vy 14 han sido eliminadas. Las reivindicaciones restantes y las

dependencias de las mismas se han remunerado en consecuencia.

A la luz de lo anterior, el solicitante argumehta que la conversién del compuesto de férmula (1V)
al compuesto de férmula (I) en la presencia de un agente alquilante y una amida no ha sido
previamente descrita por ninguno de los documentos citados por el examinador. Por lo tanto, el
nuevo capitulo reivindicatorio adjunto es novedoso por sobre las ensefianzas de los documentos

citados por el examinador.
3.2 Conclusién

Por lo tanto, queda asi demostrado en forma definitiva, que la Resolucién aca impugnada fue
expedida con violacién de los articulos 14 y 16 de la Decisién 486 Yy que en consecuencia, la
misma debe ser revocada y en su lugar se debe otorgar la solicitud de patente para la invencion
“PROCESO PARA PREPARAR 3-HALOALQUIL PIRAZOLES” a favor del SYNGENTA
PARTICIPATIONS AG, por cumplir con los requisitos de patentabilidad.

4. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundamento el presente racurso en las siguientes normas:
* Articulo 14 de la Decisi6n 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.

* Articulo 16 de la Deciéién 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

5. PETICION

Solicito a su despacho que con fundamento en los hechos y normas citadas:



1. Se revoque la resolucion No. 61410 del 14 de octubre de 2014 en cuanto a la negacion
del privilegio de patente de invencion.

2. Que como consecuencia de la revocatoria, se otorgue el privilegio de patente a la
invencion titulada “PROCESO PARA PREPARAR 3-HALOALQUIL PIRAZOLES”.

6. PRUEBAS

Solicito que se tengan como tales, los documentos contenidos en el Expediente No. 13
024312 de la referencia, en el que se presenté la solicitud de privilegio de patente para la

~invencion titulada “PROCESO PARA PREPARAR 3-HALOALQUIL PIRAZOLES” afavor
de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.

7. NOMBRE Y DIRECCION DEL RECURRENTE

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215

CH-4058 Basilea

SUIZA

8. ANEXOS

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por once (11) reivindicaciones.
- Formulario de modificaciones

- Recibo por concepto de modificaciones

9. NOTIFICACIONES

Las recibiré en la Secretarfa de su Despacho y en mi oficina en la Calle 94 A No. 7 A-09, teléfono
7560770.



Del Senor Superintendente,

Margarita Castellanos Abondano
C.C. No. 39.779.654 de Bogota
T.P.A. No. 70.819 del C.S.J.

Calle 94 A No. 7 A-09 — Bogota, D.C.
Teléfono: 756 0770

Bogota, 0.c.0 1 DIC. 2614,
MCA/ '
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Industria y Comercio
SUPERINTEHODENCTA

Espacio libre para el adhesivo de radicacién

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificacion del solicitante

Error Material

Patente de Invencion

OO O

Modificacién a una solicitud

Patente de Modelo de Utilidad
Registro de Disefio Industrial

Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural i D

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

Persona Juridica

Nombre o Denominacién / Nombre social

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro |:| Pequena

Documento de identificacion: DC.C. DC.E.

I:I Mediana D Oya I:l

I:INIT DOtro NaGmero

Nacionalidad/Pais de constitucion

Direccion del titular

Ciudad

SuUIZA

Schwarzwaldallee 215

CH-4058 Basilea

Direccion electronica

No. Fax Numero telefénico

DAutorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones

sean enviadas a través de la direccion de correo electrénico

3. Datos del representante o apoderado

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO 39.779.654 de Bogota 70.819 de C.S.J.
Apeliidos y Nombre Documento de Identificacién Tarjeta Profesional
Direccién del representante Ciudad
Calle 94 A No.7 A-09 Bogota
Direccién electronica No. Fax Namero telefénico
sic@castellanosyco.co 7550158 7560770

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad

Industrial, sirvase indicar el nitmero de su radicacién.




Aparece

[x]
[
[ woctcacion i resumen
]
]

4. Datos del tramite

Correccion:

Expediente No. 13 024312

Debe ser

Modificacién

Modificacion al capitulo reivindicatorio
—Se presenta un muevo capitulo reivindicatario confarmado por ance (11) rei-
oeficaci

Modificaci6n al capitulo descriptivo

Modificacion a los dibujos

Modificacién al solicitante

5. Anexos

Comprobante de pago No. 14- 125023 de 24/11/2014 | correspondiente a la tasa para

la presentacion de la correccién y/o modificacion.

D Poder, si fuere el caso

] mevo capitulo reivindicatorio
6. Firma

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO CMM
Norabre y Apellidos Firima

39.779.654 de Bogotad - 70.819 C.S.J.
C.C. T.P.

P2764 ~ SOLICITUD LE MIDIFICACION CAPTTULO REIVINDICATORIO

01 0IC. 2085
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16 RECIBO DE CAJA

- Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

No. 14 - 125023

Bogota D.C., Noviembre 24 de 2014 - 16:06:08

RECIBIDO DE : CASTELLANOS Y Y CO

NI 800.174.641

*kk

*** Soporte del Pago

TIPQ PAGO BANCO CUENTA No PAGO

FECHA PAGO VR PAGO

CONSIGNACI‘;‘ON BANCO DE BOGOTA 062754387 616822570

24/11/2014 2.409.200.00

*kk

*** Conceptos Pagados
CANT _RENTISTICO

CONCEPTO Vr UNDITARIO  Vr CONCEPTO
1 50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIO!&E‘&) TNR&J&IIETAECII?A% 88!;[%%CCION A SOLICITUD 128.000.00 128.000.00
‘ $128.000.00 -
SON: **@ NTQ VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***
R*ggpon abl
Recibo de\Gaja Aplicado al Expediente No.
S‘U;’E-F?{INTENBéN_dA» D‘EWII\VIbU-STNA Y COMTRClO
L 1\\\\\\l\\ﬂ\\\\\\\\1\1@!\\\\\(\)\\\iﬁ\\jﬁﬂ\\ﬁ\\\lﬂ“\Y\\\\(‘M\W\\\j\\m\i\l\ﬁ\o\w\%\\\\
No. 54600 Dep, 2020 DIRNUEVASC
TNSERIL T et paaco
Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogot4, D.C.- Colombia
Web: www.sic.gov.co e-mai: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Linea: 018000-310165 Call Center: (571) 6513240

Noviembre 24 de 2014 - 16:06:22
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REIVINDICACIONES MODIFICADAS
RECURSO DE REPOSICION

1. Un proceso para preparar un compuesto de formula I:
R2
A s
R 0
/

N \
’
R ()

donde R' es haloalquilo C1-Ca4;

R? es alquilo C1-Cs, fenilo, o fenilo alquilo C1-Cs, donde alquilo, fenilo y fenilalquilo
son cada uno opcionalmente sustituidos con uno o mas de alquiloCi-Ca,
haloalquiloC1-Ca, alcoxiC1-Ca, halo-alcoxiCi- Ca, halégeno, hidroxi, ciano, nitro y
amino; y

R3 es metilo o etilo;

que comprende hacer reaccionar un compuesto de formula Il:

0 -8
/
R o)

/A

~N

N
\
: ()
donde R'y R? son como se definen para el compuesto de férmula I:

con un agente alquilante en presencia de una amida;
2. Un proceso de acuerdo con la reivindicacion 1, donde el proceso es para
incrementar la proporcién de un compuesto de formula | en una mezcla que

comprende un compuesto de férmula | y un compuesto de férmula IV.

3. Un proceso para interconvertir un compuesto de formula IV y un compuesto
de formula | de acuerdo con el esquema I:



Scheme |

RZ
Q /R2 R ? 4
R\ 0 0
— — /
= '
Ra/N\N/ f|\1
R3
(IV) ()

ande R' es haloalquiloCs-Cs;

R? §;es alquilo C1-Cs, fenilo, o fenilo alquilo C1-Cs, donde alquilo, fenilo y fenilalquilo
son cada uno opcionalmente sustituidos con uno o mas de alquiIoC1-C4,
haloalquiloC+-Ca, alcoxiC1-Cs, halo-alcoxiC1- Cs, halégeno, hidroxi, ciano, nitro y
amino; y

R®,es metilo o etilo;

Usando un agente de alquilacién y una amida como agentes de interconversion.
i
4. Un proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, donde

la amida es una amida terciaria.

5.1 Un proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, donde
la amida es un compuesto de formula XX:

h RY
Donde R*es H o alquiloCi-Ca:

R® es alquiloC1-Ca ;

R® es alquiloC1-Cs ;

o R*y R® juntos son élquileno C2-Cs;

0 RS y R8 son juntos alquilenoCz-Cs.

6.©  Un proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, donde



la amida es dimetilformamida, N-metil-2-pirrolidona o N, N-dimetilacetamida.

7. Un proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, donde
el agente alquilante es un compuesto de formula |11

O, .0
3 \
AN s
0" . 3
O=R" (1))
“donde R® es metilo o etilo.
8. Un proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, donde

el proceso es para preparer un compuesto de formula VI
0
HF,C 0

I\ (V1)

—

(v,

Con un compuesto de formula VIII:

o O\\S,,O (Vil)
O/ \O/

En la presencia de una amida seleccionada de dimetilformamida, N-metil-2-
pirrolidona o N,N-dimetilacetamida.

9. Un proceso para la preparacion de un compuesto de formula I:
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Donde R es haloalquiloC1-Ca;

R? es alquilo C1-Cs, fenilo, o fenilo alquilo C+-Cs, donde alquilo, fenilo y fenilalquilo
son cada uno opcionalmente sustituidos con uno o0 més de alquiloC1-Ca,
haloalquiloC1-Ca, aicoxiC+-Cs, halo-alcoxiCi- Ca, hal6égeno, hidroxi, ciano, nitro y
amino; y

R® es metilo o etilo;

Que comprende

bi.  Hacer reaccionar un compuesto de férmula Il
2

1 @) /R

R o)

N (1)

Donde R™ y R2 son como se define para el compuesto de férmula I: con un agente
alquilante para producir una mezcla que comprende un compuesto de formula | y
un compuesto de formula IV

AN

N_ ~
377N
R N (V)

donde R, R? y R® son como se definié para el compuesto de formula I; y

b2.  Hacer reaccionar la mezcla de b1, con un agente alquilante en la presencia
de una amida.

10.  Un proceso para la preparacion de un compuesto de formula IX:
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O
R! OH
/
N \
|
3
R (1X)
Donde R' es haloalquiloC1-Ca, y
R3 es metilo o etilo;
Que comprende
1. preparar un compuesto de formula I:
R2
A
R 0
o 0)
N
1

Donde R'y R® son como se defini6 para el compuesto de formula IX; y

R? es alquilo C1-Cs, fenilo, o fenilo alquilo C1-Cs, donde alquilo, fenilo y fenilalquilo
son cada uno opcionalmente sustituidos con uno o mas de alquiloC1-Ca,
haloalquiloC1-Ca, alcoxiC1-Ca, halo-alcoxiCi- Ca, halégeno, hidroxi, ciano, nitro y
amino;

Como se definié en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9; y

2. hidrolizar el compuesto de formula I para producer el compuesto de formula
IX.

w 11. /Bn proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10,

N, Qe

donde

R es difluorometilo o trifluorometilo;
R2 es alquiloC1-Cs ; y

R® es metilo.
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