Expediente No.: 16-117.846
Examen de fondo
P2016/000058

CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Primer Examen de fondo)

1. Compuestos de la formula (1a™)

en donde
D;es C-R™, Dyes C-R™, Dses C,Dses Ny Ds es N; 0
DiesC-R™ Dyes N, Dses N, Dses Cy Ds es C-R*: o
D; es C-R™, D, es C-R*, D3 es N, D4 es C y Ds es C-R*:
"% esun sistema aromatico; y

R'  esalquilo Cy-Cg;

A es C-H,

A, esC-Ho N,
A;  esCR*

Ay es C-H,

B, esCR°oN,
B> es C-H,

B, esC-H,y

Bs esCRYoN;

R* es F, Cl, Br, I, metilo etilo, metoxi, etoxi, n-propoxi, 1-metiletoxi o
ciclopropilo;

R® y R* son cada uno, de modo independiente, H, halégeno, ciano, alquilo
C;-Cs, alquilo C1-Cj3 sustituido con haldgeno, alcoxi C1-C3 y alcoxi C1-Cs

sustituido con haldgeno;
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R® es alquilo C;-Cj3 sustituido con hal6geno;
R™ s, de modo independiente, H;
W es O;
Q es ciclopropilo o 1-cianociclopropilo;
donde solamente uno de B1 y B5 es N;
y sus sales, N-Oxidos y formas tautoméricas de los compuestos de la formula (l1a").

2. Compuestos de acuerdo con la Reivindicacién 1, en donde R® es alquilo

C;-C5 perfluorado.

3. Compuestos de acuerdo con la Reivindicacion 1 o 2, en donde R® es
metilo.
4. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, en

donde los compuestos de la formula (1a") son compuestos de la férmula (I-T3)

Y*/\

R11 A, W
A / \>_<
N
A2:A3 N_Q
7
R (1-T3)

en donde
RY AL, Ay, As, As, RY, By, By, By, Bs, R®, Q y W son cada uno como se

define en cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3.

5. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, en

donde los compuestos de la formula (1a") son compuestos de la férmula (1-T2)
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N=N

>7A4 W
Al \>—<
A=A, N—Q
1/

R (I-T2)

en donde
R, A, Az, As, As, R, By, By, By, Bs, R®, Q y W son cada uno como se

define en cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3.

6. Compuestos de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, en

donde los compuestos de la formula (Ia’”) son compuestos de la formula (I-T46)

T < B, R
B4\ /)\
Bs N7 R
-
R
7 Aq w
Y </
N
Ar— Ay /N—Q
R (1-T46)

en donde
RY Ay, Ay Az, As, RY, By, By, By, Bs, R®, Q y W son cada uno como se
define cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3.

7. Composicion insecticida, caracterizada por un contenido de un compuesto
de la formula (1) de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 6 y un

extensor y/o una sustancia tensioactiva.
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1. En primer lugar, con el animo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me

permito presentar un Capitulo Reivindicatorio Modificado, que reemplaza en su totalidad al

Capitulo Reivindicatorio presentado el 05 de septiembre de 2016 en respuesta al examen de

forma.

Asi, el Capitulo Reivindicatorio Modificado se ha modificado limitando la Reivindicacion 1, la
cual ahora indica que “solamente uno de B1 y B5 es N”, en donde dicha modificacion encuentra

soporte en las Reivindicaciones 2 a 7.
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Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capitulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad
con lo estipulado en el Articulo 34 de la Decision 486, ya que éstas de ninguna manera implican
una ampliacién de la proteccion correspondiente a la divulgacion contenida en la solicitud inicial.

Por el contrario, éstas corresponden a una limitacion de la materia reivindicada.

2. a- La Examinadora considera que el titulo no corresponde con el objeto de la
solicitud porque no divulga la materia reclamada, por lo sugiere incluir en el titulo el grupo

farmacoforico principal.

b- Considero superada la anterior objecion en tanto que el titulo de la solicitud fue

modificado como se muestra a continuacion:

“PIRAZOL- Y PIRROLBENZAMIDAS SUSTITUIDAS PARA CONTROLAR
ARTROPODOS”

Asi las cosas, con el animo de brindar mayor claridad al tramite de la presente solicitud, el titulo
fue modificado de acuerdo con las sugerencias de la Examinadora.

3. a- La Examinadora afirma que la materia de las reivindicaciones actuales de la
presente solicitud se superpone a la materia reclamada por la solicitante mediante CO 16117791,
radicado el 5 de mayo de 2016, por lo que requiere que la materia reclamada en la presente
solicitud difiera de la contenida en el documento mencionado, toda vez que no procede reclamar

la misma invencion a través de solicitudes diferentes.

b- Me permito discrepar respetuosamente de la opinion de la Examinadora y deseo
sefialar que la materia actualmente reclamada en la presente solicitud difiere de la materia
reclamada en la solicitud CO 16117791 al menos en el significado del sustituyente R1 de la
formula general (1), el cual significa alquiloC;-Cg en la presente solicitud y H para la solicitud
CO 16117791.

Por tanto, la actual solicitud y la solicitud CO 16117791 reclaman diferente materia y no se

superponen.

4. a- La Examinadora afirma que los documentos US20100144672 (D1),
WQ02011/009484 (D2) y Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters (D3) afectan la novedad de

las Reivindicaciones 1 a 7 de acuerdo a la siguiente tabla:
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Caracteristicas esenciales D1 D2 D3
Compuesto de la formula la: Derivados de: Compuestos:
Denvados de la formula -
R_sPrB, . ° |
L S () & Sl
SR oy .——\_r,"\ Yo =" W 0
b, ) IKI'\’J s N-N )/
R R o e _ P e
Wt ] " A~ F
,.IL-u. 4 <;"w (1a) " Sy, . ® B L
TN (c— 4b, R=_OMe
R {16, = NHiPr

D1esC-R11oun

heteroatomo seleccionado R2f puede ser H (

=]

deNyO; g
R1f es un alquil N_L 2 A -
D2 es C-R11 o un o 20, RZ=-OMe
heteroatomo seleccionado X1fes O ) 21, R2=-0H
de N y O. n pUEdE ser 1 N L 22a-d, R?=-NHR
D3 esCoN: R3 puede ser haloalquil REF es alquil
' . R&f" es hidrogeno o
; X puede ser fenil i ) 0
D4 esCoN,; sustituido_por alquil @_.N?; f\\,:;/._,/‘ H).CN"
D5 es C-R11 o N: carboxamidao Py
dialguilcarboxamida # o Zaac. R*-H
donde como maximo uno (1) i
o dos resios seleccionados | R'1 representa un alquil'y
de D1, D2, D3, D4 y D5 son R2 puede ser amino .
un heteroatomo; es un P . e
sistema aromatico; y Y saavh
R1 es H, en cada caso (Tabla 2)
alquenilo C2-C8, alquenilo
C2-C6,

alquinilo C2-C6, cicloalquilo
C3-C7, alquil C1-C86-
carbonilo,

alcoxi C1-CB-carbonilo, aril-
alquilo (C1-C3) o heteroaril-
alquilo (C1-C3);

los siguientes restos son los
siguientes:

Ales CRZoN,
A2es CR3oN,
Ales CR40oN,
Ades CRboN,
B1es CR6oN,
B2es CR7ToN,
B4esCRI90N,y
B5es CR10 o N,

En consecuencia, la Examinadora concluye que de acuerdo con la tabla anterior, las
caracteristicas esenciales de los compuestos de la Reivindicacion 1 se habian divulgado
previamente en los documentos D1, D2 y D3. Asimismo, indica que si bien la anterioridad D2
indica que estos agentes son inhibidores de enzima quinasa, la determinacion de un segundo uso

para materia previamente divulgada en el arte previo no le brinda novedad a la misma.
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Adicionalmente, La Examinadora concluye que la Reivindicacion 1 carece de novedad segun lo
divulgado en D1, D2 y D3 de manera independiente, y que como las Reivindicaciones
dependientes 2 a 7 no mencionan alguna caracteristica que haga nueva a la composicion de la

Reivindicacién 1, también considera que no son nuevas.
b- En respuesta a las objeciones de la Examinadora, me permito sefialar lo siguiente:

En primer lugar, deseo llamar la atencion de la Examinadora sobre el hecho de que, si bien afirma
que en el presente examen de fondo se esta analizando el pliego de 7 reivindicaciones presentado
el 5 de septiembre de 2016 con la respuesta al examen de forma (Radicado N° 16117846), los
significados de los sustituyentes de la férmula Ia’> que menciona en la tabla reproducida
anteriormente (tabla comparativa de las paginas 4 y 5 del examen de fondo) no se corresponden
con los significados de los sustituyentes de la formula Ia’’ del pliego enmendado presentado el 5

de septiembre de 2016.

Por ejemplo, la Examinadora menciona en dicha tabla que el sustituyente D1 es C-R11 o un
heterodtomo seleccionado entre N y O, cuando en las reivindicaciones presentadas el 5 de
septiembre de 2016, D1 siempre es C-R11. Adicionalmente, en la tabla comparativa presentada
por la Examinadora, uno de los posibles significados del sustituyente R1 es H, mientras que en
las reivindicaciones actualmente en tramite se refieren a compuestos en los que R1 es alquilo C1-
C6. Asimismo, el significado de los sustituyentes A1-A4 y B1-B5 en la tabla comparativa
presentada por la Examinadora tampoco corresponden con los significados de las

reivindicaciones actualmente en tramite y presentadas el 5 de septiembre de 2016.

La actual Reivindicacion 1, se refiere a;

1. Compuestos de la formula (1a™)
R\(/sz\gl
B\ )\ 2.
4\85 Dg\/ ./Dl
D5~D4
)\A
Al\/ WVow
A
2\A3
N~
RY
(1a")
donde
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DlesC-R11,D2es C-R11,D3esC,D4desNyD5esN; 0

DlesC-R11,D2esN,D3esN, D4desCyD5es C-R11; 0

Dles C-R11, D2 es C-R11, D3 es N, D4 es Cy D5 es C-R11;
es un sistema aromatico; y

R1 es alquilo C1-C6;

Al es C-H,

A2 esC-HoN,
A3 es CR4,

A4 es C-H,

Bl es CR6 o N,
B2 es C-H,

B4 esC-H,y

B5 es CR10 o N;

R4 es F, Cl, Br, I, metilo etilo, metoxi, etoxi, n-propoxi, 1-metiletoxi o ciclopropilo;

R6 y R10 son cada uno, de modo independiente, H, halégeno, ciano, alquilo C1-C3,
alquilo C1-C3 sustituido con halégeno, alcoxi C1-C3 y alcoxi C1-C3 sustituido con
halégeno.

R8 es alquilo C1-C3 sustituido con haldgeno;

R11 es, de modo independiente, H;

W es O;

Q es ciclopropilo o 1-cianociclopropilo;

donde solamente uno de B1y B5 es N;

y sus sales, N-Oxidos y formas tautoméricas de los compuestos de la formula (1a").

Teniendo en cuenta los significados de los sustituyentes de la formula Ia’” de acuerdo con las
reivindicaciones actualmente en tramite, y con respecto a la novedad de la presente invencion
sobre D1, deseo sefialar que R11 esta limitado a H en la actual Reivindicacion 1, mientras que los
correspondientes sustituyentes R1 y R2 de D1 no se describen como H.

Con respecto a la novedad sobre D2, donde en los compuestos de formula (V1) el sustituyente
X1f puede ser O o NH, me permito indicar que en los compuestos de la presente solicitud de
acuerdo a las reivindicaciones actuales, la posicion correspondiente (sustituyente D2) nunca es O
y cuando D2 es N, D1 nunca es N. Con respecto a los compuestos de D3, se puede realizar un

analisis similar.
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Adicionalmente, ni D2 ni D3 divulgan que R8 sea alquilo C1-C3 sustituido con halégeno. D2
solo divulga que R1f puede ser alquilo, pero no haloalquilo y D3 describe en la posicion

correspondiente solo sustituyentes que tienen un grupo amino o que son halégeno.

Por lo tanto, la presente invencion, de acuerdo con las actuales reivindicaciones, es novedosa
sobre D1, D2 y D3.

5. a- La Examinadora indica que el documento del arte previo D1 afecta el nivel
inventivo de las Reivindicaciones previas 1-7. Sin embargo, no ofrece argumentos explicando

como este documento del arte previo afecta el nivel inventivo de la presente invencion.

b- No obstante anterior, deseo presentar los siguientes argumentos a favor del nivel

inventivo de la presente invencion:

En primer lugar, considero que D2 y D3 no son relevantes para el andlisis del nivel inventivo de

la presente invencidn, ya que pertenecen a un campo técnico diferente.

El documento del arte previo mas cercano es D1 y, como se indicd anteriormente, existen

diferencias estructurales entre los compuestos de la presente invencion y los de D1.

Me permito sefialar que existen tantas diferencias estructurales entre los compuestos de D1y los
de la presente invencion, que una persona medianamente versada en la materia no tendria

motivacién para modificar exactamente las posiciones relevantes para la presente invencion.

Maés aun, es crucial que en los compuestos de D1 haya dos atomos de N en la estructura del
nucleo y también que haya sustituyentes R1 y R2. No hay absolutamente ninguna indicacién en
D1 de que la omision de uno o ambos atomos de N en la estructura del nucleo o que la omisién

de los sustituyentes R1 y R2 conduciria a compuestos que tienen buena actividad insecticida.
Ademas, deseo sefialar que el alcance de la actual Reivindicacién 1 es una generalizacion
razonable de ejemplos relevantes de la presente invencion. Por tanto, el nivel inventivo debe ser

considerado creible y probado para todo el alcance actualmente reivindicado.

Por tanto, considero que las actuales reivindicaciones no son solo novedosas, sino también

inventivas con respecto a los documentos del arte previo citados por la Examinadora.
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6. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por la Examinadora en su
primer examen de fondo han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el
Despacho tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad y proceda con la concesion de la

patente.

Atentamente,

CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogota
T.P. 74.295

Anexos:
— Capitulo Reivindicatorio Modificado.

— Pago correspondiente al segundo examen de patentabilidad
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