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Sefior

Director de la Divisién de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Industria y Comercio '
Ministerio de Desarrollo Econdémico

E. S - D.

Re.. Expediente No. 07.033.627
Solicitud del examen de patentabilidad correspondiente a la Patente PCT Entrada en

Fase Nacional, para: NUEVOS DERIVADOS DE ANTRANILAMIDA CON
PROPIEDADES PESTICIDAS Y

Solicitante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG y SYNGENTA LIMITED

RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y domicitiada
como aparece al pié de mi firma, atentamente me permito presentar respuesta al oficio No.
6122 notificado por fijacién en lista el 8 de abril-de 2011 correspondiente al examen de

fondo, estando dentro del término legal en los siguientes términos:

Reivindicaciones relativas a un uso o a un sequndo uso

Ese Despacho manifiesta que las reivindicaciones 9 a 11 referentes al uso de los
compuestos de formula (l) no son patentables. '

El solicitante ha eliminado las reivindicaciones mencionadas detal forma que la objecién por
usos debe tenerse por superada. '
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Titulo de la solicitud

En atencién al requerimiento de ese Despacho, presento como nuevo titulo de la solicitud:
NUEVOS DERIVADOS DE ANTRANILAMIDA CON PROPIEDADES PESTICIDAS.

Claridad de la descripcién y reivindicaciones -

El sefior examinador requ:‘ére que se limite considerablemente el alcance de Ia invencién por
cuanto la descripcién no cumbie con el requisito a"e' di\}ulgacién completa para la materia que
se reivindica. Adicionalmente, manifiesta que en la éiescripcidn se utilizan frases subjetivas
inaceptables.

En cuanto a las reivindicaciones, el sefior examinador requiere que se limite su alcance de
conformidad con el sustento descriptivo: Ademds solicitan retirar frases imprecisas, eliminar
las reivindicaciones 8y 12y 14 a 19.

En respuesta a las antericres observaciones el solicitante presenta un nuevo pliego
reivindicatorio limitado_en su alcance, de tal forma q'ue los sustituyentes de los compuestos
de férmula (1) estan completamente soportados por los ejemplos biolégicos y de preparacion.

En las reivindicaciones, la formula (.1) ha sido reemplazada por la férmula la y ia'
respectivamente, que son mencionadas en los énca'bezados de las tablas P y P’ en Ias
paginas 56 a 64 de la memoria’descriptiva. Las' ;I'éblas P y P listan los compuestos de
formula {I) gue estan sustentados por los ejemplos de preparacién. Los significados dados
en la reivindicacién estan sustentados por las définiciqnes listadas en las tablas, por gjemplo
un compuesto donde un sustituyente es cloro sustenta el significado de haldgeno.

Las modificaciones incluyen la eliminacién de las reivindicaciones originales 2-6, 8-13, 15,
16, 18 y 19, la eliminacion de las reivindicaciones 7, 14, 16, 17 y de las frases imprecisas
objetadas por ese despacho. -

Por otra parte respetuosamente manifiesto que si bien'el uso de expresiones subjetivas tales
como “actividad satisfactoria, actividad favorable, buena actividad" no es aceptable en las
reivindicaciones, éste si es posible en la descripcidn y no resta claridad ni impide la
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comprensién de la invencién, més adn si en la misma descripcidn se establece el porcentaje
de actividad de los compuestos como sucede en los ejempios biolégicos B2, B3, B4, B7, B8
y B9 que se presentan en la descripcidn, los cuales establecen que los compuestos de
conformidad con la invencidn presentan una actividad de mas del 80%. Asi entonces, la
divulgacion de la invencién es clara y completa y la persona versada en la materia puede
comprender y ejecutar la invencion partiendo de. la informacién proporcionada en la
descripcién.

Ese Despacho argumenta que sélo se demostré actividad mejorada para un Unico
compuesto (P41) que siendo estrictos seria el Gnico enteramente sustentado. A este
respecto pongo de presente que el objefo de la reivindicacion 1 esta enteramente sustentado
por la descripcion, esto es, se reivindican compuestos para los cuales se proporcionan los
ejemplos de sintesis y ejemplos de actividad corrié 'pesticidas. Los ejemplos de actividad
mejorada (con respecto a otros compuestos) no éon un requisito para el sustento descriptivo.
Cabe anotar que el Articulo 28 de la Decisiéﬁ 486 no estabiece como requisito presentar
ejemplos comparativos de los compuestos reivindiéados con los establecidos en el estado de

la técnica. Lo qde si establece el articulo 28 de la Decisién 486 en su literal c) es lo siguiente:

“una descripcion de la invencion en términos que permitan la comprension del
problema técnico y de la solucion aportada por la invencion, exponiendo las diferencias v

eventuales ventajas con respecto a la tecnologia anterior”

De acuerdo a lo ‘anterior, se concluye que la descripcién debe hacer referencia al problema
técnico y la solucién aportada por la invencion mediante la exposicién de diferencias y
eventuales ventajas con respecto a la tecnologia anterior pero en ningln caso se hace
referencia a que la descripcién: deba contener éje’mplos comparativos de actividad con
relacién al estado de la técnica. |

Asi, mediante las comparaciones que se presentan para el compuesto P41 se est4 dando la
informacién necesaria sobre las ventajas de los compuestos de la invencién y no es
estrictamente necesario de conformidad con la iegislacién presentar ejemplos en donde se
comparen todos los compuestos con el ‘arte previo,. Mas adn cuando el solicitante presenta
una comparacion con el comptjesto més _cercado a los compuestos reivindicados, que

corresponde a la (nica comparacién valida en cuahto a actividad.
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En cuanto a la solicitud del sefior examinador de suprimir las reivindicaciones 14 a 19 porque
la descripcion no demostrd actividad para los compuestos de férmula (V) y (lIl), aclaro que
estos compuestos son intermediarios para ia preparacién de los compuestos de la invencion,
tal y como se ilustra en las paginas 21 y 22 de la-descripcién. En las paginas 22 y siguientes
se establece que los compuestos [lI'y V fueron desarrollados especialmente para la
preparacion_de los compuestos de férmula | y por lo tanto también son objeto de la

invencién. Adicionalmente, la descripcién proporciona sustento para las definiciones que se
dan a las variables A, X, Y, p, q y B y para los radicales R1, R2 y R3. En consecuencia, los
compuestos de formula Il y V si estan éus_tentados por la descripcién y, siendo éstos
compuestos intermediarios en la sintesis de ios compuestos de fa invencién, no se requiere
demostrar su actividad pesticida pues no son los compuestos finales que se van a obtener

para los cuales si resulta pertinente probar su actividad como pesticidas.

Cabe resaltar ademas que la actividad inventiva de‘cé_mpuestos intermedios esta relacionada
a la contribucion estructural del compuesto - intermediaric en el compuesto final',
entendiéndose entonces que si el compuesto intermediario contribuye estructuralmente al
producto final inventivo (compuestos de férmula ia y la') no resulta necesario probar actividad
pesticida superibr de los compuestos intermediarios.

Dadas las anteriores aclaraciones y ‘en vista de. la drastica limitacion de la materia
reivindicada, respetuosamente solicito a ese Despacho aceptar el pliego reivindicatorio que
presento con este memorial toda vez qﬁe cumplle,c'on el requisito de claridad, concision y
sustento descriptivo de conformidad con el articulo.30 de la Decision 486.

Novedad

Ese Despacho cita los documentos D1 a D5 y arguinenta que las estructuras presentadas
por éstos son iguales a las reivindicadas por el solicitante.

Las modificaciones realizadas a las reivindicaciones superan las objeciones por novedad
toda vez que las estructuras reivindicadas no estan comprendidas por las divulgaciones
anteriores.

Solicito entonces conceder el privilegio de patente a la presente invencién dado que la
misma se presenta de manera clara péra 'Su comprensidn y ejecucion, esta enteramente

' MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION, Pag. 83.
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sustentada por la descripcion y ademas CUh’lp|8 con los requisitos de novedad y nivel
inventivo (ver efectos sorprendentes de los compuestos frente al compuesto del arte previo

mas cercano).

Anexos

= Formulario de modificaciones |
= Capitulo reivindicatorio modificado
* Recibo de pago

Senor Director,

C.C. No. 39.779.654 de Usaquén
T.P.A. No. 70.819 de C.S.J.

Calle 94 A No. 7'A-09 — Bogota, D.C.
Tel.: 7560770 - |

Bogota D.C.0 1 JUL. 201

PATENTES/P1365/MEMORIAL FONDO 2723
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Espacio reservado para el adhesivo de radicacién

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

@ ' SOLICITUD DE:
D Correccién de Errror Material Modificacién a una solicitud
SYNGENTA LIMITED
Nombre:  SYNGENTA PARTICIPATIONS AG IDENTIFICACION
SOLICITANTE Guildford, Surrey, Reino Unido.. .
Direccion: Schwarzwaldallee 215, CH-4058  |c.c. [] nT [
Basilea - SUIZA
Nacionalidad o Domicilio: Basilea - SUIZA -
Surrey, Reino Ynido ce. [1J oo []
Lugar de Constitucion: Basilea - SUIZA
Surrey, Reino Unidéd . Cual
Teléfono: Fax: Numero
E-mail; _
Nombre; MARGARITA CASTELLANOS A. IDENTIFICACION
REPRESENTANTE . :
O APODERADO Direccién: CALLE 94A No. 7A-09 cc [x NT [
Teléfono: 7560770 Fax:7550158  |cE. [ oo []
E-mail: info@castellanosyco.com - ' Cual
' Numero 39'779.654 TPA 70.819

@ NOmero de Expediente: 07-033-627

@ Descripcién de la correccién o modificacién solicitada:

Presento nuevo pliego reivindicatorio para el estudio de patentabilidad de la solicitud.

’

@ Comprobante de pago No. 11-0050567 ) ' ' Fecha 26/05/2011

@ Anexos:

Comprobante de pago de la tasa. )

DPoderes si fuere el caso, junto con la sustitucion de los mismos a mi favor,

DDocumemo que acredita la existencia y representacion legal de las partes; cuando sean personas juridicas
Nuevo capitulo reivindicatorio .

NOMBRE __ MARGARITA CASTELLANOS A. _ FIRMA [1( ﬂQg Qo0 LQQILQM/A\
. ' C 39'779654 Usaqueén - TPA 70.818 CSJ

Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta pagina - MCA/xb-P1362

r

01 JuL. 2pm
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NIT : 800.176.089-2
-f-

COMERCIO

RECIBO DE CAJA

Industria v Comercio
SUPERINTENDENCEA

No. 11 - 0050567

Bogota D.C., Mayo 26 de 2011 - 10:49:51

RECIBIDO DE : CASTELLANGS Y Y CO

NI 800.174.641

*** Soporte del Pago ***
TIPO PAGO BANCO CUENTA Na PAGO

EECHA PAGO VR.IPAGQO

CONSIGNACION BANCOQ DE BOGOTA 062754387 420542043

26/05/2011 33.712.400.00

*** Conceptos Pagados ™™
CANT._ RENTISTICO CONCEPTQ

MeUNDITARIO - Ve CONCEPTO

1 50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIOMEE] N.CREACION (DZ

RRECCION A SCLICITUD
N TRAMITE / MC

9]
OFICA

SON: ™CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

-~

R:g.sponsable: %
- " _'_‘/

118.000.00 118.000.00
$118.000.00

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COMERCIO

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. “l‘“l“l“ (\)!l_(!!!!!!l“‘l““!!!!“
No.

Fecha: 2011-07-01 14:08:59 Dep.
Tra. 11 PATENTEIYI

- -00005-0
2020 DIR NUEVASCR
Eve: 378 FASENACIONALI

Act. 523 RESPUESTA Folios: 8

Sede Gentro; Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogota, D.C.- Cotombia
Web: www.slc.gov.co ga-mal: infe@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (§71) 5870284 Linea: 018000-910165 Call Center: (571) 513240

, Mayo 26 de 2011 - 10:49:56




Reivindicaciones Modificadas en Respuesta a Oficio No. 6122

1. Un compuesto de formula | representado por los éompuestos delayla’
=0 |
s

N N"_N

N
0 e Rga
Rm )

donde

Re es alquiloC,-Cg;

Re. is hydrogen, halogen, nitro, amino o piridilo;

Ros es alquiloC,-Cs, haloalquiloC4-Ce, haloalquitoCi-Cg o halogeno;

A es alquilenoC,-Cg que buede estar sustituido por aIpbxicarbonilC1-C4;

B es ciclopropilo o ciclobutilo que puede estar mono- di-, o trisubstituido por sustituyentes
seleccionados de! grupo que consiste de halégeno, alquiloC,-C,, alcoxicarboniloCy-C,, alcoxiCy-Ca,
alquiltioC,-C,, alquilosulfiniloC4-C4, alquilsulfoniloC,-Cy;

o B es C(Me)-(CH,OCHy,), CH(CMeg(CH-CH=CM6‘2)), C(€H,0CH,)-(CH,OCH,), CH{CH,0),
CH(CH.CH.0), C(S(0){(NCOCF3)Me)-{CH2CH,CH,), C(S(Q)(NH)Me)-(CH,CH,CHy),
C(S(0)(NCOCF3)Me)-(CH,CHz) 0 C(S(O) (NH)Me)-(CH.CH):

X esta ausente; o

Y es aiquilenoCrCs}

pesO;y

ges0o01; -

y sales/isémeros/enantiomeros/tautoméros/N-oxidos égrbnomicamente aceptables de esos

compuestos.

2. Una composicién. pesticida, que comprende por le menos un compuesto de acuerdo con la
reivindicacién 1 de formula | o, donde sea apropiado, un tautomero del mismo, en cada caso en
forma libre 0 en una forma de sal utilizable agroguimicamente, como ingrediente activo y por lo

menos un auxiliar.



3. Un compuesto de formula V

(Ri)n r4
N _ .
~ , ‘
Ry CA—(—(M—B
| P g
Donde (Ry)n tiene los significados dados para Rg: y Rg, en formula ia y 12’ en la reivindicacion 1, R;

es hidrogeno, R; es hidrogeno, y A, X, Y, Z y B tienen los significados dados para la formula la y

la’ en 1a reivindicacion 1,

4. Un compuesto de formula llI
HN(Ra)-A-(X)s-(MeB  (II),

En el que R; es hidrogeno y A, X, Y, p, g y B tienen !oé significados dados para la férmula | en la

reivindicacioén 1.



