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JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogota, D.C.  Tel: 6069700 Fax 6069701

Senor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO |
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E.

S. D.

Re:

P1.-WYETH HOLDINGS CORPORATION.-Solicitud de Patente de
Invencidon para "COMPOSICIONES INSECTICIDAS SINERGICAS
QUE COMPRENDEN UN ANTAGONISTA DEL CANAL DE SODIO

NEURONAL Y UN ARILPIRROL”.-Clase A.01N.-Expediente nimero
00-017.174.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijacion en lista

de 16 de Febrero de 2006 y a mi memorial de plazo de! 11 de Mayo de 2006.

2. De acuerdo con el Concepto Técnico No. 154, el sefior Examinador objeta

la claridad de las reivindicaciones 7 a 10 y la unidad de invencion del capitulo

reivindicatorio de la presente solicitud argumentando lo siguiente:

Reivindicaciones 7 a 10: “corresponden a métodos muy generales,
donde no define una forma de realizacion especifica diferente a poner

en contacto la composicion con el insecto o la planta”;

Capitulo reivindicatorio (unidad de invencidén): “...se tienen
combinaciones diferentes entre compuestos antagonistas del canal
de sodio neuronal de formula I a V y un insecticida de arilpirrol de
formula VI... se trata de compuestos con estructuras quimicas
diferentes con respecto a los compuestos de formula I a V... de otra
parte los compuestos son conocidos en el arte previo de manera que

no existe un Gnico concepto comun inventivo”

En relacién con los anteriores aspectos me permito manifestar al sefior

Examinador que es deseo del solicitante realizar las siguientes modificaciones a

la solicitud presentada, con el fin de dar respuesta a las objeciones transcritas

anteriormente.
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- Reivindicaciones 7 a 10: Debidamente autorizado por mi
representado, se han eliminado dichas reivindicaciones del capitulo
reivindicatorio de la solicitud en estudio. De esta manera, se supera

la objecién de claridad realizada por el sefior examinador.

- Unidad de invencién del capitulo reivindicatorio: De acuerdo con las
observaciones del sefior Examinador, quien hace énfasis en que los
compuestos de féormula I a V tienen estructuras quimicas
muy diferentes, y que el hecho de compartir el caracter antagdnico
al canal de sodio neuronal es una propiedad inherente a los mismos
gue no permite relacionarlos estrechamente para definir la unidad de
la invencidn, el solicitante ha decidido restringir considerablemente

el grupo de compuestos de la reivindicacion 1, que pasa de ser el

grupo conformado por los compuestos de féormulas I a V a tener
como unico compuesto inhibidor del canal neuronal de sodio al

y b g e
compuesto de formula I que presenta un efecto sinérgico al ser y-

puesto en contacto con el insecticida aril-pirrol de férmula VL.

Me permito entonces recalcar que, de acuerdo con las modificaciones’yf'f

propuestas para la solicitud presentada, el concepto comin inventivo - °
SR

presente a lo largo del capitulo reivindicatorio sera entonces Ia':f i

composiciéon insecticida sinérgica conformada por el compuesto
inhibidor del canal de sodio neuronal de féormula I con el insecticida
aril-pirrol de féormula VI, con lo cual se elimina la variable de la enorme
cantidad de posibles mezclas que pueden presentarse entre el compuesto de
tipo insecticida aril-pirrol en mencidn y una cantidad determinada de
compuestos inhibidores del canal de sodio neuronal con una evidente baja
similitud estructural. Con la restriccion a este grupo se pretende dar respuesta a
las objeciones del sefior Examinador, teniendo en cuenta que, si bien el grupo
Ar en el aril-pirrol puede ser un fenilo sustituido o un tiofeno o un furano, los
posibles compuestos de férmula VI tiene en comun no solo la accién insecticida
si no también el grupo estructural aril-pirrol sin que las variaciones en el
sustituyente aromatico sean de tal magnitud que pueda resultar en la pérdida

de la similitud estructural de éstos compuestos.

Teniendo en cuenta las anteriores modificaciones al capitulo
reivindicatorio, se entienden superadas las objeciones de falta de claridad y de

unidad de invencion hechas por el sefior Examinado.
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3. Anexo me permito presentar:

(a) Recibo nimero 06 - 39.936, expedido por la Superintendencia de
Industria y Comercio, que acredita el pago de las modificaciones

mencionadas; y

(b) Copia de la pdaginas 19 a 22 del nuevo capitulo reivindicatorio
compuesto por 6 reivindicaciones, que reemplaza el
originalmente presentado, en el cual se han realizado las

modificaciones expuestas anteriormente.

4. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la
solicitud a la luz de las argumentaciones presentadas y de las modificaciones

realizadas y conceder el privilegio de patente solicitado.

Sefor Superintendente,

@/huk@/(/s———

ALICIA LLOREDA RICAURTE
T.P. 53.215
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REIVINDICACIONES

Habiendo asi especialmente descrito y determinado la
naturaleza de la presente invencidn y la forma como la misma
ha de ser llevada a la préctica, se declara reivindicar como

de propiedad y derecho exclusivo:

1. Una composicién insecticida sinérgica que comprende
una cantidad sinérgicamente eficaz de un antagonista del
canal de sodio neuronal y un insecticida de arilpirrol en el
cual el compuesto antagonista del canal de sodioc tiene la

estructura de la férmula:

X PR Z,

N—C—N—N—"C—A—(CRR3),

(1)

En la cual A es CR4Rs & NRg;

Wes OO6 S

X, Y y Z son cada uno independientemente H;
haldégeno; OH; CN; NO;; alquilo C;-Cs opcionalmente substituido
con uno o mas grupos haldgeno, alcoxi C;-C;, haloalcoxi C;-Cj,
cicloalquilo C3-Cg, alqueniloxi C,-C¢, o sulfoniloxi;

alcoxi C;-C¢, opcionalmente substituido con uno o
més grupos haldgeno, alcoxi C;-Ci, o cicloalquilo C3-Cg;

alcoxicarbonilo C;-C¢, cicloalguilcarboniloxi C;-Cg;
fenilo opcionalmente substituido con uno o més grupos de

haldégeno, alquilo C.1-C4 o alcoxi C1-Cy4;
aminocarboniloxi opcionalmente substituido con uno o méas
grupos alquilo C;-Cs;j;

alcoxicarboniloxi C;-Cg; alquilsulfoniloxi C;-Cg;

alquenilo C;-Cs o NRj2R13;
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m, p y q son cada uno independientemente un ndmero

-

entero elegido de 1, 2, 3, 4 6 5;

Py

n es un numero entero elegido de 0, 1 & 2;

R, Ry, R2, R3, Ry y Rs son cada uno
independientemente H o alquilo C;-C4,;

Rg es H, alquilo, C1-Cs; haloalquilo C1-Cs;
alcoxialquilo C;-Cg; alcoxi C;-Cg; haloalcoxi C;-Cs; alquenilo
Cy-Cs, algquinilo C,-C¢, alquilcarbonilo C;-C¢, alcoxicarbonilo
C1-Cs, alquiltio C;-C4, o haloalquiltio C;-Cg;

Ri>» v Ri3 son cada uno independientemente H, o
algquilo C;-Cg;

Y la configuracién de la linea de puntos C - N
representa un doble enlace o un enlace simple (es decir C-N o
C=N); o un esteroisdmero del mismo, y donde el insecticida

arilpirrol es un compuesto de férmula VI

Hal N
A
F2x+1 CX [ !
D
(VI)
En la cual Ar es
° 30 R31
M
A" Ry

Hal es Cl o Br;

-

X es un numero entero de 1,2,3,4,5 &6 6;

D es H; alquilo C;-Cs opcionalmente substituido con
uno o mas grupos haldgeno , CN, OH, alcoxi C;-C;, haloalcoxi
C1-C4, alquiltio C;-Cs, alquilcarboniloxi C;-C4, haloalquiltio
C1-Cy4, alquenilcarboniloxi Cy-Cq, fenilcarboniloxi,

halofenilcarboniloxi, fenoxi, halofenoxi, fenilo, halofenilo

o alguilfenilo C;-Cj;,
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algquenilo C;-Cq¢, haloalquenilo Cy-Cs; CN; alquinilo Cy-Cg;
halocalquinilo C,-Cgq; di-(alquilo C;-C,) aminocarbonilo; o
polimetileniminocarbonilo C;-Cg;

L es H o haldgeno;

M y M' son cada uno independientemente H, halégeno, CN,

NO,, alquilo C;-C4, halocalquilo C;-C,;, alcoxi C;-C,, haloalcoxi
C1-C4, alquiltio C;-C4, haloalguiltio C;-C4, algquilsufonilo C;-
Csq, haloalquilsufonilo C1-C4, alquilcarbonilo C1-Cy4,
haloalquilcarbonilo C;-C4, NR3sR3s © cuando M y M! estédn unidos
a Aatomos de carbono adyacentes, pueden ser tomados
conjuntamente con los &tomos de carbono a los cuales estéan
unidos para formar un anillo en el cual mmM?* representa -0OCH,0-
OCF,0- 6 -CH=CH-CH=CH-;

A’ es O o S:

R3o, Ria1t Y Ra; son cada uno independientemente
hidrégeno, haldgeno, NO;, CHO & Rs; y Rz pueden tomarse
conjuntamente con los &tomos de carbono a los cuales estéan

unidos para formar un anillo en el cual Rj;-R3; representan

L'L"T V

L', L”, T y V son cada una independientemente H,
haldégeno, CN o NO, con la condicidén de que no més de 2 de L',
L”, Ty V sean NOz; vy

Ris ¥ R3¢ son cada una independientemente H o
alquilo C;-C4.

2. La composicidén de acuerdo con la reivindicacidén 1
en la cual la relacidén del antagonista del canal de sodio
neuronal al insecticida de arilpirrol es de 1:10 a 1:50.

3. La composicién de acuerdo con la reivindicacidén 2
en la cual dicho antagonista del canal de sodio neurocnal y
dicho insecticida de arilpirrol estdn dispersados en un

diluyente inerte sélido o liquido.
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4. La composicién de acuerdo con la reivindicacidén 1
que tiene un compuesto de férmula I en el cual la
configuracién de la linea de puntos C _—— N representa un
doble enlace.

5. La composicién de acuerdo con la reivindicacidn 4
en la cual W es 0; X es trifluorometoxi y estd en posicidén 4;
Y es trifluorometilo y estd en posicién 3; Z es CN y estéd en
posicién 4; A es CHz; n es 0; m, p y g son cada una
independientemente 1 y R y R; son cada una independientemente
H.

6. La composicidén de acuerdo con la reivindicacidén 1
que tiene un insecticida de arilpirrol de fé6rmula VI en la

cual D es H o etoximetilo; Ar es fenilo substituido con uno o

dos grupos haldgeno o halometilo y X es 1
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DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
2020
Bogota,D.C.:

Doctora
Alicia Lioreda Ricaurte PR 1 1 1 & 1
Apoderada Oficio

REFERENCIA: Radicacion N°  00-17174

Tramite 002
Evento 001
Actuacion 430
Folios 003

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de la Decision 486 de
la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:
-Capitulo descriptivo folios 6 a 23, 56 a 59

-Capitulo reivindicatorio reivindicaciones 1 a 6 folios 60 a 66 y reivindicacion 10 folio 31. enviadas
como respuesta al requerimiento formal, junto con memorial de 4 de mayo de 2000, folios 255 a 258.

-memorial de respuesta de 22-06-06, folios 251 a 254.
El articulo 9 de la Decision 486 de la Comision del Acuerdo de Cartagena establece que:

“La primera solicitud de patente de invencion o de modelo de utilidad, o de registro de disefio industrial
o de marca, validamente presentada en otro Pais Miembro o de una autoridad nacional, regional o
internacional con la cual el Pais Miembro estuviera vinculado por algin tratado que establezca el
derecho de prioridad analogo al que establece la presente Decision, conferira al solicitante 0 a su
causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el Pais Miembro una patente o un registro
respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad seran los previstos en el
Convenio de Paris para la proteccion de la Propiedad Industrial...”

“...Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca debera presentarse dentro de
los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentacion de la solicitud cuya
prioridad se invoca:

a) doce meses para las patentes de invencion y de modelo de utilidad; y

b) seis meses para los registros de disefios industriales y de marcas”



La solicitud fue presentada el 29 de marzo de 2000 y se reivindico prioridad de las solicitudes US
60/124228 de 12de marzo de 1999 y US 60/158202 de 7 de octubre de 1999, de las cuales se presenté
la copia respectiva Por lo tanto, de acuerdo a los articulos 9 a 11 de la decision 486, la prioridad
reivindicada es vélida.

2. OBJETO DE LA INVENCION:

La invencién comprende:

- Composicion Insecticida sinérgica que comprende una cantidad sinérgicamente eficaz de un
antagonista del canal de sodio neuronal y un insecticida de arilpirrol en el cual el compuesto
antagonista del canal de sodio tiene la estructura de formula | y elinsecticida de arilpirrol es un
compuesto de formula VI.

Clasificacion Internacional de Patentes AO1N47/28, 43/36.
3. DETERMINACION DE UNIDAD DE INVENCION

La invencidn no comprende un grupo de invenciones relacionadas entre si, de manera que se integre un
anico concepto inventivo conforme al articulo 25 de la decision 486 de la comisidn de la comunidad
andina, puesto que:

No obstante el interesado modifico el capitulo reivindicatorio, atin presenta falta de unidad de invencién,
porque como ya se habia indicado en el concepto técnico anteriro se tienen combinaciones diferentes
entre compuestos antagonistas del canal de sodio neuronal de férmula | y el insecticida de arilpirrol de
formula V1, porque se trata de compuestos con estructuras quimicas diferentes con respecto a los aril
pirroles de fémula VI, dado que el sustituyente aril en el pirrol puede ser un fenilo sustituido o un tiofeno
o un furano donde ademés el arilo que a su vez posee una serie de sustituyentes muy variados, por lo
que constituye una parte importante de la molécula. De otra parte los compuestos son conocidos en
el arte previo de manera que no existe un Gnico concepto comin inventivo.

El que éstos compuestos en combinacion con los compuestos de aril-pirrol presenten sinergismo no
constituye el concepto comin inventivo, porque si asi fuera toda mezcla sinérgica podria ser
contemplada en una Unica solicitud, es de anotar nuevamente que el efecto sinérgico es el resultado de
la mezcla especifica de dos 0 mas componentes activos y lo que se protege como invencion es la
composicion mas no sus propiedades que son inherentes a la misma.

4. ARGUMENTOS DEL INTERESADO

Con respecto a lo expresado por el interesado con relacion a falta de unidad de invencion, donde indica
que justamente los compuestos de formula VI, tienen en comin el grupo estructural “arilpirrol” , cabe
anotar que el hecho de que se denominen de manera general como “aril” por sus propiedades como
compuestos aromaticos no significa que estructuralmente sean analogos, pues dentro de los
significados del grupo “aril” se encuentra un fenilo sustituido muy diferente estructuralmente de un
tiofeno o de un pirrol que no solo corresponden a anillos de cinco miembros sino que ademés poseen un
heteroatomo como azufre u oxigeno en su anillo. Con relacion a que los compuestos de formula VI
tienen también en comin su actividad insecticida no significa que estructuralmente sean analogos, si asi
fuera se podrian contemplar todos los insecticidas existentes en el arte previo.

No obstante se ha requerido en dos oportunidades al interesado para que ajuste la solicitud no ha sido
posible que se adecue de acuerdo con los requerimientos, por o tanto es necesario ajustarla de manera
que conforme un tnico concepto comin e inventivo, de lo contrario se denegara con base en lo



indicado en el articulo 45 de la decision 486.
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En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le indica
que debe dar respuesta dentro del término de sesenta dias contados a partir de la fecha de la
notificacion de la presente comunicacién. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento o
si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion, se denegara la

patente.

Notifiquese el presente oficio copforme a lo dispuesto en el numeral 5.2 literal e), del capitulo quinto del

Jefe de fa Division de Nuevas Creaciones

El anterior reduerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha

. 10 de 2001.
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