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“DERIVADOS INSECTICIDAS DE TIPO BISAMIDA, QUE ESTAN SUSTITUIDOS CON
UN GRUPO ARILPERFLUOROALQUILO Y UN GRUPO 4-PIRIDILO O 3-PIRIDILO, Y
COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN”
Solicitante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

Yo, MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y domiciliada
como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apcderada de la sociedad solicitante
del asunto citado en la referencia, en atencion a su oficio No. 899 notificado el 3 de febrero de

2015, atentamente me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

1. Modificacidn a las Reivindicaciones

De acuerdo con lo establecido en el Artfculo 34 de la Decision 486 y en vista de las observaciones
realizadas por el examinador, se presenta en esta oportunidad un nuevo pliego reivindicatorio

conformado por 9 reivindicaciones, en donde se han realizado las siguientes modificaciones:

* Siguiendo las amavles recomendaciones del examinador, no se incluyen reivindicaciones

relacionadas con uso0s.

* Se modificaron la reivindicacion 1 y sus dependientes a los compuestos que muestran
sustento y un efecio t&cnico en la descripcion. Especificamente, se limitd el compuesto a
reivindicar a aquellos de la formula | en donde Q1 es 3-piridilo, 4-piridilo, 3-piridinil-N-
Oxido, 4-piridinil-N-dxido, 3-piridilo sustituido, 4-piridilo sustituido, 3-piridinil-N-éxido
sustituido o 4-piridinil-N-dxido sustituido, sustituido con uno a cuatro sustituyentes R3, que
pueden ser igual>s o diferentes; y Y3 es heptafluorprop-2-ilo. Adicionalmente, los

sustituyentes Y1 e Y5 no pueden ser ambos metilo
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Se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el andlisis de
patentabilidad, toda vez que no implica una ampliacién de la materia inicialmente solicitada y

ademas permite superar las objeciones comunicadas por el examinador.

2. Claridad del pliego reivindicatorio

En relacion con las reivindicaciones 8 y 9, es relevante mencionar que la Guia para el Examen
de Solicitudes de Paten’e de Invencién y Modelo de Utilidad publicado por su Despacho,

establece en el numeral 2.7.3 (pagina 94) lo siguiente:

“Si el objefo de la solicitud es un nuevo compuesto, el _solicitante tiene derecho a

reivindicar las composiciones farmacéuticas caracterizadas por contener ese nuevo

compuesto, pero 10 esta obligado a utilizar ejemplos de como disenar y preparar

composiciones concretas que contengan el nuevo compuesto porque “la solucion
aportada por la invencidn”, es decir el objeto de la invencidn, es “el nuevo compuesto” y

la persona del oficio normalmente versada en la materia esta en capacidad de disefiar v

preparar composiciones concretas que contengan el nuevo compuesto, con la informacion

divulgada en la solicitud y con sus conocimientos generales. En tal caso, se consideraré

que la descripcion cumple el requisito de suficiencia’.

[Subrayado fuera del texto]

Lo anterior, es igualmente aplicable a composiciones en el campo agroquimico para las cuales,
una persona del oficio normalmente versada en la materia estd en capacidad de obtener una
composicion insecticida, acaricida, nematicida o molusquicida, que comprende el compuesto de

formula (1) de acuerdo con la invencién y para el cual se demuestra el nivel inventivo.

Por lo tanto, se considera nue las reivindicaciones 8 y 9 resultan aceptables a la luz de lo

establecido por la Guia y la practica actual.

3. Titulo

Siguiendo las ambles recemendaciones del examinador, y con el fin que éste corresponda con el
objeto de la solicitud y permita diferenciarlo del estado de la técnica, se establece que el nuevo

titulo de la presente invencién es:

"DERIVADOS INSECT:CIDAS DE TIPO BISAMIDA, QUE ESTAN SUSTITUIDOS CON UN
GRUPO ARILPERFLUOROALQUILO Y UN GRUPO 4-PIRIDILO O 3-PIRIDILO, Y
COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN”

o]
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4. Andlisis de patentabilidad

Para la evaluacién de la patentabilidad de la invencion se cit6 el documento D1: WO2010127928,
asi como el documento D2: WO2008000438.

Segun el examinador, la persona medianamente versada en la materia habria derivado de
manera obvia y sin mucho esfuerzo de su parte los compuestos con actividad insecticida descrita
en la reivindicacion 1 de la presente solicitud a partir de las ensefianzas del documentos D1 y/o
del documento D2, toda vez que esta se limita a una simple seleccion de los compuestos con
actividad fungicida y con un grupo de sustituyentes mas limitado presentes en los compuestos ya

conocidos en las anterioriclad D1 y/o D2.

Sin emabrgo, como se demostraré a continuacién, la presente solicitud no resulta obvia en vista

de las ensenanzas de D1 y D2 y que ademas provee un efecto técnico inesperado:

4.1 Nivel inventivo

En vista de las modificaciones introducidas al pliego reivindicatorio, es posible establecer que el

nuevo objeto reivindicado es inventivo sobre el estado de |a técnica.
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En primer lugar, D1 divulga derivados de bis-amida de férmula () R R i
a procedimientos e intermedios para su preparacion, a los métodos de utilizacidn para el control
de insectos, Acaros, nematodos y moluscos plagas, y para composiciones insecticidas,

acaricidas, nematicidas y molusquicidas que los comprende.
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Por su parte, D2 ensefiz un compuesto de férmula (1) R o , en la que los

sustituyentes son como se definen en la reivindicacién 1, 0 sales 0 N-oxidos de los mismos. Asi

mismo, ensefa procedimisnios e intermedios para preparar compuestos de férmula (1), para
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composiciones insecticidas, acaricidas, molusquicidas y nematicidas que los comprenden y a los
métodos para combatir y controlar insectos, acaros, moluscos y plagas de nematodos.

Sin embargo, ninguno de los documentos citados revela o sugiere derivados de bis-amida de
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formula (1) R gue tienen actividad insecticida, asi como procesos e intermedios

para prepararlos, composiciones insecticidas, acaricidas, nematicidas o molusquicidas gue los

comprenden y metodos | ara emplearlos con el fin de combatir y controlar plagas de insectos,

acaridos, nematodos o mcluscos.

Es de resaltar que las reivindicaciones enmendadas no se superponen de manera general con

D1 porque en los compuestos especificamente reivindicados se refieren respectivamente a:

Q1 es 3-piridilo, 4-piridilo, 3-piridinil-N-éxido, 4-piridinil-N-6xido, 3-piridilo
sustituido, 4-piridi|0 sustituido, 3-piridinil-N-éxido sustituido o 4-piridinil-N-6xido
sustituido, sustituido con uno a cuatro sustituyentes R3, que pueden ser iguales o

diferentes; y Y3 es heptafluorprop-2-ilo.

Adicionalmente, los sustituyentes Y1 e Y5 no pueden ser ambos metilo, de este

modo, las presentes reivindicaciones son nuevas con respecto a D2.

En contraste, D1 no describe compuesto alguno donde Q1 sea piridilo. Ademas, D1 puede sugerir
que Q1 se selecciona de fanilo, bifenilo, furanilo, piridilo, tienilo, tiadiazolilo, oxazolilo, isoxazolilo,
tiazolilo, isotiazolilo, pirazolilo y pirimidinilo; cada uno opcionalmente sustituido con uno a tres
sustituyentes R3, que pueden ser iguales o diferentes.

En una primera etapa, Q1 tendria que seleccionarse de una lista que consiste en fenilo, bifenilo,
furanilo, piridilo, tienilo, tiadiazolilo, oxazolilo, isoxazolilo, tiazolilo, isotiazolilo, pirazolilo v
pirimidinilo.

En una segunda etapa, e: experto en la materia tendria que seleccionar el piridilo correcto de 3
posibles sustituyentes piridilo.

Por lo tanto, como ninguna de las ensefianzas de D1 o D2 sugiere hacer esta doble seleccién,
las presentes reivindicaciones no son sélo nuevas sino también inventivas con respecto al arte
previo citado.
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De otro lado, es posible afirmar que la presente invencién tiene un efecto mejorado sobre el

estado de la técnica tal como se sustenta en la descripcidn en la pagina 1:

“Los bompues:‘os r:r;uevos pueden poseer propiedades insecticidas mejoradas, tales como
eficacia mejorada, -_"_Ise!ectfvidad mejorada, toxicidad reducida, menor tendencia a generar
resistencia o actividad conira una gama mas amplia de plagas. Los compuestos se pueden
formular de forma més conveniente o pueden proporcionar un suministro y una retencion

mas eficaces en los lugares de accion, o se pueden biodegradar con mas facilidad.

Se ha descubierto sorprendentemente que ciertos derivados de tipo bisamida, que estan

sustituidos con un . grupo arilperfluoroalguilo y un grupo 4-piridilo o 3-piridilo, presentan

propiedades beneficiosas, las cuales hacen gue sean particularmente adecuados para ser

empleados como _ insecticidas, mads_particularmente para el conirol de plagas de

hematdfagos™.

En conclusion, la presente invencion no es obvia a la luz de las ensefianzas de D1y D2 y provee

un efecto inesperado sobre el arte previo. Por lo tanto tiene nivel inventivo.

b

5. Anexos
«  Nuevo pliego reivindicatorio conformado por nueve (9) reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES MODIFICADAS CON
RESPUESTA A OFICIO 899 EXAMEN DE FONDO

1. Un compuesto de formula (1)
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donde |

Q' es 3-piridilo, 4-piridilo, N-6xido de 3-piridinilo, N-6xido de 4-piridinilo, 3-
piridilo sustituido, 4-piridilo sustituido, N-Oxido de 3-piridinilo sustituido o N-

oxido de 4-piridinilo sustituido, sustituidos con uno a cuatro sustituyentes R?;

Q? es un resto de férmula (1)
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donde

Y! se selecciona de Cl, Br, |, trifluorometilo, etilo, metoxi, trifluorometoxi,
trifluorometiltio o metoximetilo;

Y5 se selecciona de Cl, Br, |, metilo, trifluorometilo, etilo, metoxi,
trifluorometoxi, trifluorometiltio o metoximetilo;

Y? se selecciona’de heptaflucroprop-2-ilo;

R’ se selecciona de hidrégeno, alquilo C1-Cs, alquenilo C2-Cs, alquinilo Ca-
Ce, alquil-C1-Cs carbonilo, alcoxi C1-Cs carbonilo, hidroxilo, alquiloxi C1-Cs y

aminocarbonil alquileno C+-Ca;

R? se selecciona;de hidrégeno, alquilo Ci-Cs, alquenilo Cz-Cs, alquinilo Co-
Cs, alquil C1-Cs ¢arboniio, alcoxi G+-Cg carbonilo, hidroxilo, alquiloxi C1-Cs y
aminocarbonil alquileno C+-Ca; vy



RS se selecciona de ciano, nitro, amina, haldégeno, hidroxilo, alcoxi C1-Ca,
alguilo C1-Ca, hagloalquilo C1-Ca, alguiloxi C+-Ca carbonilamino, alquilamino
C1-Ca, N-(alquil C1-Ca)(alquiloxi C+-Cs)carbonilamino;

G' y G? son ambos oxigeno;

0 una de sus sales agroquimicamente aceptables.

2. Un compuesto de férmula (I) de acuerdo con la reivindicacién 1, que se
caracteriza porque Q2 se selecciona de
2-bromo-6-cloro-4-(heptafluoroprop-2-iljfenilo,
2,6-dictoro-4-(heptaﬂuoroprop-z-il)feniIo,
2,6-dibromo-4-(heptafluoroprop-2-il)fenilo y
2-bromo-6-¢til-4-(heptafluoroprop-2-il)fenilo.

3. Un compuestc de formula (1) de acuerdo con la reivindicacion 1, que se
caracteriza porque

Q' es 3-piridilo, 1-piridilo, N-6xido de 3-piridinilo, N-6xido de 4-piridinilo, 3-
piridilo sustituido, 4-piridilo sustituido, N-6xido de 3-piridinilo sustituido o N-
6xido de 4-piridinilo sustituido, sustituidos con uno a cuatro sustituyentes

R3, los cuales purden ser iguales o diferentes;

Q2 es un resto de férmula (1)

(I
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donde

Y1 se selecciona de Cl, Br, |, etilo;

Y® se selecciona de Cl, Br, |, metilo, etilo;

Y? es heptafluorc prop-2-ilo;

R' se selecciona de hidrégeno, metilo, etilo, propilo, isopropilo, alilo,
aminocarboniletiléno;

R? se selecciona de hidrégeno, metilo, etilo, propilo, isopropilo,

aminocarboniletileno y



R® es independientemente ciano, Cl, F. metilo, trifluorometilo o metoxi:

G'y G2 son ambns oxigeno.

4, Un compussto de férmula (1) de acuerdo con la reivindicacion 3, que

se caracteriza porque

Y1 se selecciona de ClI, Br, etilo;

Y3 se selecciona de Cl, Br, metilo, etilo;

Y? es heptafluorgprop-2-ilo;

R se selecciona de hidrogeno, metilo, etilo, preferentemente metilo, etilo;
R? se selecciona de hidrégeno, metilo, etilo y

R® es independientemente ciano, Cl, F, metilo, trifluorometilo o metoxi:

G'y G2 son ambos oxigeno;

0 una de sus sales agroquimicamente aceptables.

B Un compuesto de férmula (1) de acuerdo con la reivindicacién 1-4, que
se caracteriza porque R’ es hidrogeno, metilo, etilo, alilo, propargilo, acetilo,
hidroxi 0 metiloxi.

6. Un compuesto de férmula (I) de acuerdo con la reivindicacion 5, que
se caracteriza porque Q' es 4-piridilo o 4-piridilo sustituido con uno a cuatro
sustituyentes R®, los cuales pueden ser iguales o diferentes.

7. Un compuesto de férmula (1) de acuerdo con la reivindicacion 5, que
se caracteriza porque Q' es 3-piridilo o 3-piridilo sustituido con uno a cuatro
sustituyentes R?, los cuales pueden ser iguales o diferentes.

8. Una composicion insecticida, acaricida, nematicida o molusquicida
que comprende una cantidad eficaz como insecticida, acaricida, nematicida
0 molusquicida de un compuesto de férmula (1) segun se define en cualquiera
de las reivindicaciones 1-7, junto con un portador o diluyente
agroquimicamenie aceptable.

9. Una composicion de acuerdo con la reivindicacién 8, que comprende
ademas uno o mds compuestos insecticidas, acaricidas, nematicidas o

molusquicidas adicionales.



