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Referencia: Expediente No. 14.073.138
Solicitud de Patente de Invencion titulada: “Derivados fungicidas de 3-
{fenil[(heterociclilmetoxi)imino]metil }-1,2,4-0xadiazol-5(4h)-ona

sustituidos en 4™

Solicitante: Bayer Intellectual Property GmbH

RECURSO DE REPOSICION

ALVARO CORREA ORDONEZ, mayor de edad y vecino de Bogota D.C., identificado segiin
aparece al pie de mi firma, en mi condicion de apoderado de la sociedad Bayer Intellectual
Property GmbH, domiciliada en Monheim, Alemania, presento oportunamente el siguiente
recurso de reposicion en contra de la Resolucion 50337 de fecha 18 de Agosto de 2015,
notificado por listado Ginico de notificacion de propiedad industrial fijado el 25 de Agosto de

2015, con el propdsito de que se revoque la mencionada resolucion.
1. OBJETO DEL RECURSO
Que se revoque la Resolucion 50337 de fecha 18 de Agosto de 2015, y en su lugar, se

conceda el privilegio de patente de invencion para la totalidad de las reivindicaciones (1 a

14).
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2. ANTECEDENTES

2.1, La solicitud de patente tramitada en este expediente contiene 20 reivindicaciones de
las cuales 6 fueron desistidas, quedando finalmente 14 reivindicaciones (1 a 14). En la
Resolucion impugnada, el Despacho niega el derecho de patente para las reivindicaciones | a

14 con fundamento en falta de nivel inventivo.

2.2, Esta solicitud fue presentada ante ese Despacho el dia 4 de Abril de 2014 y se le

adjudico el nimero de radicacion 14.073.138.

2.3.  Habiendo cumplido con los requisitos formales, la solicitud fue publicada en la
Gaceta de la Propiedad Industrial No. 693 del 28 de Abril de 2014 sin que se hubieran
presentado oposiciones por parte de terceros. Se solicitd examen de patentabilidad el dia 29

de Mayo de 2014,

24.  Siguiendo con el tramite normal, ese Despacho emitié el examen de fondo el dia 21
de Abril de 2015, en el cual objetd la novedad y nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a
15y 18, con fundamento en las ensefianzas contenidas en los documentos W02009130193.

Este requerimiento fue oportunamente atendido el 13 de Julio de 2015.

25, Por medio de la Resolucion 50337 de fecha 18 de Agosto de 2015, notificada por
edicto desfijado el dia 25 de Septiembre de 2015, el Despacho niega las reivindicaciones 1 a
4 por cuanto considera que carecen de nivel inventivo a pesar de los argumentos presentados

por la solicitante en la respuesta al examen de fondo.

2.6.  Ese Despacho menciona que la falta de nivel inventivo se debe a las ensefianzas
contenidas en los documentos WO2009130193. Particularmente, el Examinador establece

que:

“ 1 5 g 5
El documento DI" (todo el documento) divulga compuestos de formula (1) que tiene

actividad fungicida.
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La reivindicacion 1 divulga un compuesto de formula (1).
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Ver radicado 14-073138-00000-0000.

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas esenciales de

la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 1, y las reveladas en el estado de la

técnica.
Compuesto de férmula (1).
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Cormpuesto de férmula (I).

Donde T se selcciona de T84, entre otros
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Donde A se selecciona de A2 o Al6, entre otros
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El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invencion definida en la

reivindicacion | porque ya habia dado a conocer:

(Z)-I-(heterociclil)-I-fenil-N-(1, 3-tiazol-4-ilmetoxi)metaniminas o (Z)-I-(heterociclil)-I-fenil-

N-(piridin-2-ilmetoxi)metaniminas, con actividad fungicida.
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La diferencia entre el compuesto de la presente solicitud y la materia de DI radica en el
sustituyente Het. Mientras que en esta solicitud se reclaman derivados 1,24 oxadiazol, en el

documento D1 se divulgan derivados 1,2,4 triazol.
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No obstante, no se observa ningtin efecto técnico debido a dicha diferencia dado que se
siguen obteniendo derivados de imina con buena actividad fungicida. No se presento
ninguna evidencia técnica que muestre alguna ventaja de los derivados en comparacion con
los compuestos ya descritos, ni tampoco ningin resultado relacionado con wna mayor

actividad a menores dosis de aplicacion, tal como se planteo inicialmente.

De este modo, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invencion se puede

formular asi: ;como obtener derivados de imina alternativos con actividad plaguicida?

Sin embargo, modificaciones estructurales de este tipo son bien reconocidas por cualquier
técnico medio en la materia, no cambian el micleo central para el cual ya se habia
reportado actividad fungicida y no muestra ninguna ventaja en términos de alguna mejora
en actividad. De esta forma, la persona del oficio medianamente versada en la materia,
podria derivar el patron de sustitucion reclamado sobre el niicleo central conocido, con la

plena expectativa de éxito en cuanto a obtener una buena actividad fungicida.

En consecuencia la materia objeto de la presente solicitud, se deriva de manera evidente del
arte previo, no provoca ningin efecto técnico sorprendente o inesperado y carece de nivel
inventivo. De forma andloga, los derivados intermediarios de las reivindicaciones 12 y 13
tampoco resultan inventivos, ni la composicion de la reivindicacion 14 que los comprende

(ver documento DI: pagina 46, linea 16 a pagina 47, linea 30).

Se aclara a la solicitante que se reconoce la novedad del objeto de la presente solicitud
frente al documento DI, no obstante, los compuestos se consideran alternativas obvias que
no producen ningin efecto inesperado o sorprendente que pueda entenderse como un salto

cualitativo en la técnica, per lo tanto, no se consideran inventivos.
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Ahora bien, pese a que se presentan argumentos en favor del efecto técnico en donde se
menciona que la descripcion si indicaba las mejoras que ofrecen los compuestos aca
reclamadas, este Despacho aclara que no basta con la mencion de un eventual efecto
l1écnico sino que es necesaria evidencia técnica que lo demuestre. Tal come se habia
indicado en el estudio inicial, la descripcion no presenté ningin estudio comparativo que
demuestre la superioridad de los compuestos de esta solicitud frente a sus equivalentes

conocidos.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

3.1.  Objeto de la invencion
Antes de entrar a discutir la patentabilidad de la presente invencion, considero importante

mencionar el objeto de la presente solicitud.

La presente solicitud se relaciona con La presente invencion se refiere a derivados de 3-
{fenil[(heterociclilmetoxi)imino]metil }-1,2.4-oxadiazol-5(4H)-ona sustituidos en 4, su
proceso de preparacion, su uso como agentes fungicidas activos, particularmente en forma de
composiciones fungicidas y métodos para el control de hongos fitopatogenos,

particularmente de plantas, usando estos compuestos 0 composiciones.

3.2.  Elrequisito de nivel inventivo

El nivel inventivo de una solicitud se encuentra definido en el Articulo 18 de la Decision 486
y se establece cuando “si para una persona del oficio normalmente versada en la materia
técnica correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de

manera evidente del estado de la téenica™.

Contrario a lo que plantea el Examinador, el documento del arte previo citado no afecta el
nivel inventivo de la presente solicitud por cuanto no es posible derivar la presente invencion

a partir de las ensefianzas presentadas en el documento WO2009130193 (D1).

En respuesta a las observaciones de su Despacho el solicitante ha decidido presentar un

capitulo reivindicatorio modificado mas limitado.
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En relacion con el nivel inventivo el solicitante desea explicar lo siguiente:

[l solicitante no esta de acuerdo con la observacion segin la cual el documento D1 afectaria

la patentabilidad de la presente invencion.

D1 enseia compuestos de formula (1) (ver D1) para uso como agentes fungicidas.

De manera especifica, DI describe compuestos de formula (1) en los cuales T es T84, A es

A2y Qes QI (compuestos 142, 143, 145-153):
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Los compuestos de formula (I) en los cuales T es T84, A es Al6 y Q es QI no se

ejemplifican de manera especifica.

Se puede facilmente observar que los compuestos de la presente invencion difieren de estos
compuestos especificamente descritos en la definicion de T. T84 se reemplaza por el

siguiente radical

Z—x

\( 0

s N=0
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Su Despacho ha considerado que no existe ninguna implicacion técnica que se le pueda

conferir a dicha diferencia.
El solicitante, de manera respetuosa, difiere del punto de vista de su Despacho.
Se ha evidenciado que los compuestos de la presente invencién exhiben:

- una actividad preventiva >70% sobre infestaciones de Phytophtora a una dosis de
100 ppm (ver la presente solicitud, ejemplo A) mientras que los compuestos 142, 143, 145-
153 de DI no alcanzaron la actividad preventiva de 70% a dosis de 500 ppm (ver DI,
ejemplo A);

- una actividad preventiva >70% sobre Plasmopara viticola a una dosis de 10 ppm
(ver la presente solicitud, ejemplo B) mientras que los compuestos 142, 143, 145-153 de DI

no alcanzaron actividad preventiva de 70% a una dosis de 100 ppm (Ser D1, ejemplo B).

Asi, los compuestos de la presente invencion exhiben una actividad superior a una dosis
inferior vs. los compuestos 142, 143, 145-153 de DI, es decir, vs. los compuestos de formula

(I) de acuerdo con D1 en donde A es A2, Qes Q1 y Tes T84,

Dado que D1 no pone particular énfasis a los compuestos 142, 143, 145-153, la persona

medianamente versada no estaria impulsada a:

- seleccionar especificamente los compuestos de formula (1) en los cuales T es T84, A
es AZ0 Al6y Q es QI sobre el gran nimero de compuestos descritos como punto de partida
para efectuar modificaciones quimicas cuando se busca suministrar compuestos que exhiban
una actividad superior a dosis inferior, se buscarian seleccionar compuestos para los cuales
se evidencia una particular buena actividad;

. reemplazar especificamente T84 en los compuestos de formula (1) en los cuales A es

A20A16y Qes QI por
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=

X F°

s N=0
con la expectativa de conseguir los compuestos que exhiban actividad superior a dosis

inferior. No era predecible que tal cambio en la estructura de los compuestos conduciria a

una cambio significativo en su actividad.

Por lo tanto, se considera, respetuosamente, que la materia objeto de la reivindicacion | y sus

reivindicaciones dependientes son inventivos sobre DI,
4. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Avenida 82 No. 10-62 Piso 6 de la

ciudad de Bogota, D.C.

Atentamente,

Anexo: - Nuevo capitulo reivindicatorio conformado por 10 reivindicaciones
- Formulario de Modificacion

- Recibo de modificacion

CR/ABOGDMS-43065952-VI-P2014_000002-RECURSO_DE. REPOSICION DOC
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REIVINDICACIONES MODIFICADAS PARA RECURSO

1. Un compuesto de férmula (1)

(1
en la que
. X' representa un atomo de hidrégeno, metilo o etilo:
. A se selecciona de la lista que consiste en A' a A”
3 i |
z* & S
B
| j s
N/ 7! N
Al \ A2
en la que

- Z' representa un atomo de hidrégeno, un atomo de halégeno, un grupo nitro, un grupe amino, un grupo
hidroxiamino, un grupo hidroxi, un grupo ciano, un grupo alcoxi-C;-Cg-amino sustituido o sin sustituir,
alquil-C4-Ce-amino sustituido o sin sustituir, un alquenil-C,-Cg-amino sustituido o sin sustituir, alquinil-C,-
Ce-amino sustituido o sin sustituir, cicloalquil-Cs-Co-amino sustituido o sin sustituir, cicloalquenil-C5-Cyg-
amino sustituido o sin sustituir, bicicloalquil-Cs-Cy;-amino condensado sustituide o sin sustituir,
bicicloalquenil-Cs-C+,-amino condensado sustituido o sin sustituir, di-alquil-C,-Cg-amino sustituido o sin
sustituir, fenilamino sustituido o sin sustituir, o un grupo de férmula QC(=U)NR?

en donde :

- Q representa un atomo de hidrégeno, alquilo-C4-Cs sustituido o sin sustituir, cicloalquilo-C4-Cq

sustituido o sin sustituir, un alquenilo-C,-Cs sustituido o sin sustituir, cicloalquenilo-C4-Cg

sustituido o sin sustituir, alquinilo-C,-C4 sustituido o sin sustituir, alcoxi-C4-Cg sustituido o sin

sustituir, alqueniloxi-C,-Cs sustituido o sin sustituir, alquiniloxi-C,-Cs sustituido o sin sustituir,

alquil-C4-Cg-amino sustituido o sin sustituir, alquil-C,-Cg-sulfenilo sustituido o sin sustituir,

alquenil-C,-Cg-sulfenilo sustituido o sin sustituir, alquinil-C,-Cg-sulfenilo sustituido o sin sustituir,

3084064-v1\BOGDMS 1



arilo sustituido o sin sustituir, heterociclilo sustituido o sin sustituir, bicicloalquilo-Cs-Cyz
condensado sustituido o sin sustituir, bicicloalquenilo-Cs-Cy; condensado sustituido o sin
sustituir, carbociclilo-Cs-C» benzocondensado sustituido o sin sustituir, heterociclilo-Cs-C;
benzocondensado sustituido o sin sustituir, cicloalcoxi sustituido o sin sustituir; carbocicliloxi-Cs-
C4» benzocondensado sustituido o sin sustituir;

- U representa un atomo de oxigeno o un atomo de azufre;

- R® representa un atomo de hidrégeno, un grupo hidroxi, alquilo-C-Cg sustituido o sin sustituir,
cicloalquilo-C5-Cy sustituido o sin sustituir, un alquenilo-C,-Cy sustituido o sin sustituir, alquinilo-
C,-Cs sustituido o sin sustituir, alcoxi-C4-Cq sustituido o sin sustituir, cicloalquenilo-Cs-C1g
sustituido o sin sustituir, bicicloalquilo-Cs-C;; condensado sustituido o sin  sustituir,
bicicloalquenilo-Cs-C4; condensado sustituido o sin sustituir, alquil-C1-Cg-carbonilo sustituido o
sin sustituir, ariloxicarbonilo sustituido o sin sustituir, alcoxi-C4-Cg-carbonilo sustituido o sin
sustituir;

-z Z2 y Z' representan independientemente un atomo de  hidrégeno;
e Y'aY’representan independientemente un atomo de hidroégeno, F, Cl, metilo o metoxi.
2. Un compuesto segun la reivindicacién 1 en donde A representa A’

3. Un compuesto segln una cualquiera de las reivindicaciones 1 0 2 en donde Z' representa un atomo
de hidrégeno, un atomo de haldégeno, un grupo nitro, un grupo amino, un grupo hidroxiamino, un grupo
alcoxiamino-C4-Cg sustituido o sin sustituir, alquilamino-C;-Cg sustituido o sin sustituir, cicloalquil-C5-Cyo-
amino sustituido o sin sustituir, cicloalquenil-C3-Cg-amino sustituido o sin sustituir, bicicloalquil-Cs-Cj,-
amino condensado sustituido o sin sustituir, bicicloalquenil-Cs-C4,-amino condensado sustituido o sin
sustituir, di-alquil-C4-Cg-amino sustituido o sin sustituir, fenilamino sustituido o sin sustituir, o un grupo de
formula QC(=U)NR™

4. Un compuesto segun la reivindicacion 3 en donde Z' representa un grupo amino, o un grupo de
formula QC(=U)NR?.

5. Un compuesto seglin una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 en donde U representa un atomo de
oxigeno

6. Un compuesto segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 en donde R® representa un atomo

de hidrégeno, un grupo hidroxi, alquilo-C4-Cg sustituido o sin sustituir, cicloalquilo-C3-Cs sustituido o sin
sustituir, alcoxi-C,-Cg sustituido o sin sustituir

3084064-v1\BOGDMS 2



7. Un compuesto segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 en donde Q representa un alquilo-
C4-Cg sustituido o sin sustituir, cicloalquilo-C4-Cg sustituido o sin sustituir, alquinilo-C,-Cg sustituido o sin
sustituir, alcoxi-C;-Cg sustituido o sin sustituir, alqueniloxi-C,-Cg sustituido o sin sustituir, alquiniloxi-C,-Cg
sustituido o sin sustituir, alquil-C4-Cg-sulfenilo sustituido o sin sustituir, arilo sustituido o sin sustituir,
heterociclilo sustituido o sin sustituir, cicloalcoxi-C5-Cg sustituido o sin sustituir.

8. Un compuesto de férmula (V)

rA
0
y" N
Y2 NH,
v Y® N“OH
Y
(V)

endonde A, Y' Y? Y® Y*y Y® son como se definen en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7.

9. Un compuesto de formula (V1)

YE i

1 2 3 4 5 : B F
en donde Y, Y°, Y°, Y°, Y” son como se definen en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 y X'

representa metilo o etilo.

10. Una composicion fungicida que comprende, como ingrediente activo, una cantidad eficaz de un
compuesto de formula (I) de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 7 y un soporte, vehiculo o carga
aceptable desde un punto de vista agricola.
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Espacio reservado para el adhesivo de radicacion

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

19 Identificacion del Tramite

[ ] Error material Modificacion a una Solicitud en tramite

Patente de Invencion

Patente de Modelo de Utilidad

Registro de Disefio Industrial

—= Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

7 45 Datos del solicitante

Persona Natural [: Persona Juridica

Bayer Intellectual Property GmbH.
Nombre o denominacién / Nombre o razon social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro [_]  Pequefia[ | Mediana [_| otra [
Documento de identificacion:  [_]C.C. [JcEe [INIT  [] otro Namero

Nacionalidad/Pais de constitucién Direccién y domicilio del titular Ciudad

Alemania Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim Manheim
{_Direccién electrdnica No. Fax Nimero telefénico

| bake zi m 3762211 6341500
sl
I:l Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las

comunicaciones sean enviadas a través de la direccién de correo electrénico

3. Datos del apoderado:
Correa Ordoiez, Alvaro 79.143.366 20.281
Apellidos y Nombre Documento de identificacion Tarjeta profesional
Direccidn y domicilio Ciudad
AV. 32 No. 1062 Piso 5 Bogota
Direccidn electrénica No. Fax Nimero telefénico
notif cacionesbm.bogota@bakermckenzie.com 3762211 6341500
En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial,
sirvase indicar el nimero de su radicacidn o protocolo de poder general

PI02-F17 vrl (2012-04-19)




4. Datos del tramite
Correccion:

Expediente No 14.073.138

Aparece

Debe ser

Modificacion:

- Modificacion al capitulo reivindicatorio.

Nuevo capitulo reivindicatorio conformado por 10 reivindicaciones que reemplaza el inicialmente

presentado, el cua' no amplia de manera alcuna el alcance de la presente invencién.

|:| Modificacion al capitulo descriptivo.

|:] Modificacién al resumen.

[ ] Modificacién a los dibujos.

:] Modificacion al solicitante.

5. Anexos

l:] Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnetico.

7
/ ’/ e
i 4/&—»/1—‘)
//
Nombre y apellidos Firma
Alvaro Correa Ordofiez
C.C. 79.143.366 Tdrjeta Profesional 20.281
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