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RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO

Yo, Margarita Castellanos Abondano, identificada como aparece al pie de mi
firma, atentamente me permito presentar respuesta al oficio No.5530 notificado por
fijacion en lista del 11 de abril de 2012, estando dentro del término de la prérroga
solicitada el 29 de junio de 2012, en los siguienteé términos:

De la solicitud de patente

Su Despacho concluye que el pliego reivindicatorio de la presente solicitud de
patente no cumple con las disposiciones del articulo 30 de la Decisién 486. El
Examinador sefiala que se debe representar el benceno con la figura
convencionalmente empleada en el estado de la técnica y adicionalmente pone de
presente lo siguiente:

* “La reivindicacion 5 no es clara porque al tratarse de una composicién esta
deberia definirse en términos de sus componentes y proporciones, sélo se



esta indicando un componente y no se estd mencionando en que
proporciones debe ir. Se sugiere incluir [os componentes y proporciones en
las que debe ir”.

Con el fin de atender las observaciones formuladas a este respecto, y de acuerdo
con el articulo 34 de la Decision 486, se presenta un nuevo capitulo reivindicatorio
conformado por 5 reivindicaciones como sustituto del anteriormente presentado.

En este nuevo capitulo reivindicatorio, se ha revisado la redaccién de Ia
reivindicacion 5 con el fin de hacer claridad sobre la materia que se solicita
proteger y el alcance de la misma.

Especificamente, en la nueva reivindicacion 5 se caracteriza la composicion
objeto de la invencién por sus componentes y su relacioén en la composicién, de
conformidad con las ensefianzas de la descripcion (ver pagina 117, lineas 18-26
de la solicitud internacional).
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Asimismo, la figuré \M—__Zl- ha sido reemplazada por ' de
conformidad con las sugerencias del Sefor Examinador. Por lo tanto, la objecién
formulada a este respecto se debe tener por superada.

Asi entonces, teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas al capitulo
reivindicatorio, consideramos que las objeciones que por claridad hizo su
Despacho quedan sUperadas ya que el nuevo capitulo reivindicatorio se encuentra
redactado en los términos sugeridos por su Despacho y el mismo es ahora claro y
CONCIsO.

Nivel inventivo

Su Despacho concluye que el documento EP0494717 (D1) afecta el nivel inventivo
de la presente solicitud de patente. En cuanto a las objeciones del examinador
deseamos poner de presente lo siguiente:



De acuerdo con el articulo 18 de la Decision 486:

“Articulo 18.- Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo,
Si para una persona del oficio normalmente versada en la materia
técnica correspondiente, esa invencién no hubiese resultado obvia ni

se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica’.

Asi entonces, es claro que en la_evaluacién de nivel inventivo de la presente

invencion, el documento citado D1 deberia revelar sugerencias y ensefanzas

claras para el técnico en la materia que lo lleven a obtenerla. Para este fin, el

Senor Examinador debe examinar si, de conformidad con dicho documento (el
estado de la técnica mas cercano), una persona versada en la materia habria o no

propuesto las caracteristicas técnicas que distinquen Ia invencion reivindicada v

que permiten alcanzar los resultadqs obtenidos por dicha invencion.

De conformidad con el anterior articulo, se exponen a continuacion las razones por
las cuales la presente invencidén posee nivel inventivo frente a las ensefnanzas del
documento D1;

El problema técnicp planteado en la presente solicitud es la necesidad de
proporcionar derivados de piperidina para combatir y controlar insectos, &caros,
nematodos o0 moluscos. Este problema es precisamente el que soluciona ia
presente invencién, toda vez que proporciona derivados de piperidina que
presentan los efectos deseados.

De acuerdo con el Sefior Examinador, en el documento D1 se menciona que los
compuestos tienen una actividad contra seres vivos y hongos y por lo tanto, una
persona versada en la materia se veria motivada a emplear las ensefianzas de
dicho documento para llegar al objeto de Ia reivindicacion 1 realizando ensayos de
la actividad de compuestos derivados de piperidina en contra de otros seres vivos,
tales como insectos, acaricidas, molusquicidas o nematicidas. Respetuosamente
deseamos poner de presente que no compartimos la opinion del Sefior
Examinador, toda vez que los hongos e insectos son biolégicamente muy

diferentes entre si y en consecuencia, una persona versada en la materia sin



experimentacion alguna no esperaria que un compuesto fungicidamente activo

sea también activo como insecticida.

Con el fin de demostrar lo anterior, se comparé un compuesto descrito en D1
estructuralmente similar con un compuesto de formula (1), como el cubierto por la
reivindicacion 1 de la presente solicitud. El compuesto de D1 es proporcionado a
continuacion:

4-fenil-1-(3-fenil-2-propen-1-il)-piperidina
El compuesto anterior (de D1) fue tomado y evaluado en el mismo procedimiento
de ensayo que se reporta en la presente solicitud de patente. Los resultados

obtenidos se presentan anexos al presente memorial.

El compuesto de D1 proporcion6 0% control a 200ppm cuando se evalué de

acuerdo con los procedimientos descritos mientras que el compuesto de férmula
(I') proporcioné mas de 80%_ control a 200ppm (ver paginas 150-151 de la

solicitud internacional).
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De modo que, es claro que el grupo "' presente sobre el anillo fenilo en la
posicién “orto” (en relacién con la piperidina) permite obtener un efecto
significativamente mejorado y es muy importante para la actividad insecticida.



Asi entonces, es claro que los compuestos aca reivindicados presentan una actividad
insecticida mejorada frente a compuestos similares ya conocidos en el estado de la
técnica (i.e. D1) y por lo tanto, no es posible derivar los mismos de manera obvia u
evidente a partir de-las ensefianzas de D1. En particular, el documento D1 no
A
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ensena ni sugiere incluir el grupo ®! presente sobre el anillo fenilo en la
posicion “orto” (in relacion con la piperidina), tal como en los compuestos
reivindicados y mucho menos permite prever con absoluta certeza el efecto mejorado
sobre la actividad insecticida al realizar dicha modificacién. De tal manera que, no se
entiende como una persona versada en el arte podria verse motivada a obtener
los compuestos aca reivindicados y el efecto técnico obtenido con los mismos a
partir de las ensefanzas generales del documento D1.

En efecto, debido a que en el documento D1 no existe ninguna ensefianza o

sugerencia que motive a una persona versada en la materia a incluir el grupo
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F de acuerdo con lo recitado en la reivindicacién 1 de la presente

invencion con el fin de presentar un efecto mejorado en la actividad insecticida de
derivados de piperidina, tal como lo hace la presente solicitud, la materia
divulgada en la presente solicitud se debe tener como inventiva frente a dicho
documento, ya que tal y como lo sefiala el Manual Andino de Patentes un

compuesto tiene nivel inventivo cuando:

“- presenta un efecto inesperado, (es el caso mas frecuente sobre todo si el
compuesto es similar a otros del estado de la técnica. El efecto inesperado
puede ser completamente diferéente de los descritos para los compuestos
similarmente conocidos, o bien ser igual pero con una mejora en los

resultados)”’.

! 1EPI, BID. “MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA”. Quito, Ecuador 2004. P4gina 82.



Adicionalmente, deseamos poner de presente que los compuestos de férmula (l1a)
y (Ilb) también son inventivos toda vez que los mismos son compuestos
intermediarios de los compuestos insecticidas inventivos de formula I'.

Conclusién.

Asi entonces, teniendo en cuenta que las ensefianzas de la anterioridad D1 citada
por su Despacho no llevan a un técnico versado en la materia a obtener los
compuestos aca reivindicados toda vez que no ensefia ni sugiere como un todo
las caracteristicas técnicas esenciales de los mismos, es claro que a partir de
dicho documento no era posible para un técnico medio obtener de manera obvia
y/o evidente la presente invencién. Lo anterior, si se tiene en cuenta que para el
estudio de nivel inventivo el Examinador no puede adoptar la posicién de un
inventor y que ademés no puede partir de la solucién dada sino simplemente de lo
que expresamente revelen el o los documentos mas cercanos del estado del arte,
que en el presente caso es D1.

Dado que la presente solicitud cumple con las disposiciones de los articulos 30 y 18
de la Decision 486, respetuosamente solicito a ese Despacho que se proceda con la
concesidn de la presente solicitud.

Anexos

Nuevo capitulo reivindicatorio conformado por 5 reivindicaciones.
Datos experimentales.

Sefor Director, :
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REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de Férmula I
R.a
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donde Y es C=0;

R' es alquilo Cy.6, haloalquilo Cy.g, 0 piridilo (opcionalmente sustituido con halo);
R? es hidrégeno;

R® es hidrégeno;



R% es H o R®y R* juntos forman un enlace;

cada R* es independientemente haldgeno, alquilo Cy.g, haloalquilo Cy., haloalcoxi
Ci1.6, 0 alcoxicarbonilo C1.6;nes 0, 10 2;

y en los compuestos de férmula (') o (lla) R® es -C(R®")(R%)-[CR**=CR%*|z-R*® donde z es
1, R*" y R* son cada uno independientemente H o alquiloCi,, R% y R® son cada uno
independientemente hidrogeno o halégeno, y R*® es fenilo opcionalmente sustituido por un
halégeno, alquiloCy.4, alcoxiCi.4, haloalquiloCy.4, 0 haloalcoxiCy.4;

y en los compuestos de formula (Ifb) R® es metilo, bencilo o COOalquitoCy.5 con la
condicién que el compuesto no es tert-butil 4-(2-aminofenil)piperidina-1-carboxilato o 2,4-
diamino-5-(1-bencil-4-piperidinil)-pirimidina,

y R®® es NH,, NO, 0 haldgeno;

0 sales o N-6xidos de los mismos.

2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicacion 1 donde R' es piridilo halo-
sustituido.
3. Un compuesto de acuerdo con la reivindicacion 1 o la reivindicacion 2 donde

R* es independientemente fidior, cloro, bromo, aiquilo Cy.4, haloalquilo Ci4; nes 1 0 2.

4, Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones
precedentes donde R®', R%, R® y R% son hidrégeno.

5. Una composiqién insecticida y acaricida que comprende 0.0001 a 95% en peso
de un compuesto de férmula I




donde Y es C=0;

R' es alquiloCi., haloalquiloCi¢ , o piridilo (opcionalmente substituido por
halégeno);

R? es hidrégeno;

R® es hidrégeno;

R* es H o R® y R* juntos Forman un enlace:

cada R* es independientemente halégeno, alquiloCys , haloalquiloCig |
haloalcoxiCy.¢ , 0 alcoxicarboniloCi.; nes 0, 1, 0 2;

R® es -C(R*)(R®)-[CR*®=CR*]z-R®® donde z es 1, R®' y R® son cada uno
independientemente H o Cy.» alquil, R*®y R* son cada uno independientemente
hidrégeno o halégeno, y R* es fenilo opcionalmente sustituido por halégeno, alquilo
Ci.4, alcoxi Cq.4, haloalquilo Cy.4, 0 haloalcoxi Ci.4 ; 0 sales o N-Oxidos del mismo,
un diluyente o portador inerte adecuado y, opcionalmente, un agente activo de
superficie. '



Datos Experimentales.

El siguiente compuesto [4-fenil-1-(3-fenil-2-propen-1-il)-piperidina), que est4 descrito en D1
(EP0494717), fue ensayado contra tres insectos usando los ensayos bioldgicos reportados
en la solicitud internacional WO06003494.

4-fenil-1-(3-fenil-2-propen-1-il)-piperidina

Procedimiento de ensayo bioldgico:

Ensayo 1

Spodoptera littoralis (rosquilla negra egipcia)

Se colocaron discos de hoja de algoddn sobre agar en una placa para microtitulo de 24
pocillos y se rociaron con soluciones de prueba en una proporcién de aplicacion de 200
ppm. Después de secarse, los discos foliares se infestaron con 5 larvas Li. Tres dias
después del tratamiento (DAT) se analizd la mortalidad, el efecto repelente, el

comportamiento alimentario y la regulacién del crecimiento en las muestras.

Ensayo 2

Heliothis virescens (gusano cogollero):
Se colocaron huevos (de 0 a 24 h de vida) en placas para microtitulo de 24 pocillos con
dieta artificial y se trataron con soluciones de prueba en una proporcion de aplicacién de
200 ppm con pipeta. Después de un periodo de incubacién de 4 dias, se analizd la
mortalidad de los huevos, la mortalidad de las larvas y la regulacion del crecimiento de las
muestras.
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Ensayo 3

Plutella xylostella (polilla de cruciferas):

Se traté una placa para microtitulo de 24 pocillos (MTP) con dieta artificial con soluciones
de prueba en una proporcién de aplicacién de 18,2 ppm con pipeta. Después de secarse,
las MTP se infestaron con larvas (L2) (10-15 por pocillo). Después de un periodo de
incubacion de 5 dias, se evalu6 la mortalidad de las larvas y la regulacién del crecimiento
y antialimentacion en las muestras.

Resultados:
Procedimiento de ensayo
-Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3
Porcentaje de 0 : 0 0
Control a 200ppm




