raisbeck & castro

Sefores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S.

©

Re: Expediente No. NC2018/0009292
Solicitud de patente titulada: “DERIVADOS MICROBIOCIDAS DE TIPO (TIO)
CARBOXAMIDA DE LA QUINOLINA”
Solicitante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Nuestra Re: P2018/000061

RESPUESTA AL OFICIO No. 6191 NOTIFICADO POR CORREO CERTIFICADO DE FECHA 29
DE MAYO DE 2020
(EXAMEN DE FONDO)

J. IAN RAISBECK, mayor de edad y vecino de Bogota, D.C., identificado tal como aparece al
pie de mi firma, en mi cardcter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito
manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del periodo
previsto en el articulo 45 de la Decisién 486, en los siguientes términos:

1. a. En cuanto a la claridad de las Reivindicaciones ese Despacho considera que
las Reivindicacién 1 no es concisa por cuanto las definiciones para los radicales X y R1 a
R13, abarcan una amplia variabilidad estructural generando que se incremente de forma
considerable su complejidad e impidiendo establecer el real alcance de lo que se protege.
Sugiere entonces restringir la solicitud a una razonable generalizacion del tipo de
compuestos que ha sido sintetizado o probado de acuerdo con las definiciones sefialadas
por el Examinador en la tabla de la pagina 2 del Oficio técnico.

b. Con el animo de superar las objeciones planteadas por ese Despacho,
presento un nuevo pliego reivindicatorio, que reemplaza al actualmente en tramite, y en
donde se limita el alcance de la proteccién, mediante la limitacién de las definiciones para
los sustituyentes en la Reivindicacion segun aquellas comprendidas en la anterior
Reivindicacidn 8 (Reivindicacidon 12 inicialmente presentada con la solicitud).

En vista de las limitaciones realizadas al alcance de la proteccion, las

anteriores Reivindicaciones 2 a 7 se retiran del tramite, y las restantes se enumeran de
conformidad con los cambios realizados.
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Asi, las nuevas Reivindicaciones 1 a 4 presentan la materia reclamada de
manera clara, concisa y enteramente sustentada en la Descripcidon. Por lo tanto,
respetuosamente solicito se retiren las observaciones planteadas y se contintde con el
tramite.

Sin perjuicio de las anteriores aclaraciones, respetuosamente manifiesto mi
desacuerdo con la justificacion que da ese Despacho para la presente objecién, en cuanto
a que la variabilidad estructural “incrementa de forma considerable su complejidad e
impidiendo establecer el real alcance de lo que se protege”. Lo anterior, por cuanto la
complejidad de una invencidn no hace que esta carezca de claridad, concisidn o sustento
descriptivo; en lo que respecta a la concisidn, esta estara dada por el concepto inventivo
desarrollado por los inventores y sobre el cual se solicita proteccién, con el fin de evitar
limitaciones injustificadas de dicho concepto inventivo a modalidades particulares de
realizacion. Por lo tanto,la definicion de una invencidn podra ser mas o menos compleja
siempre que ésta presente con claridad en términos técnicos el objeto de proteccién y
gue tenga sustento descriptivo.

2. a. En cuanto a la claridad de las Reivindicaciones, ese Despacho menciona
algunas inconsistencias en las definiciones dadas, asi como también un error de
transcripcién.

b. En vista de la remocidn de la modificacidn a la Reivindicacion 1y del retiro
de las Reivindicaciones anteriores 2 a 7 las objeciones planteadas sobre las mismas deben
tenerse por superadas. Adicionalmente, en la nueva Reivindicacién 2 (anterior 10) se
retira el numero “5” mencionado por ese Despacho, el cual correspondid a un error de
transcripcion.

Por otra parte, en cuanto a la observacion planteada a la expresion
“opcionalmente”, respetuosamente manifiesto que la misma no hace referencia a
caracteristicas preferentes sino a caracteristicas igualmente probables. Debe notarse que
la expresidon objetada indica con total claridad de un sustituyente puede o no estar
sustituido; no obstante, para mejorar este aspecto formal de la materia reclamada
informo que la expresion “pueden estar opcionalmente sustituidos” se reemplaza por
“estan no sustituidos o sustituidos”.

Sobre el particular, cabe mencionar que ese Despacho permite definir
alternativas/opciones paralelas dentro de las Reivindicaciones, mediante el uso del

oa_n

conector “o0”. Especificamente, remito al sefior Examinador al numeral 2.6.7.1 del
Instructivo para el Examen de Patentabilidad de solicitudes de Patente de Invencion y
Modelo de Utilidad en donde se establece:

“2.6.7.1 Generalizaciones
Las generalizaciones podrian ser realizadas mediante términos genéricos, es

decir relativa a toda una clase. Por ejemplo: “C1-C4alquil” para grupos
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metil, etil, propil y butil, o por medio de opciones paralelas conectdndolas

por medio de las palabras “0” o “y”, entre lo cual al menos una opcion

debe ser escogida.” (Enfasis afiadido)

Asi, mencionar que un sustituyente puede estar no sustituido o sustituido
representa dos opciones paralelas, a partir de las cuales una debe ser escogida. Por lo

tanto, respetuosamente solicito se retiren las objeciones y se proceda con el tramite.

3. a. Ese Despacho solicita realizar en la Descripcion la conversion de unidades
de Hectareas a metros cuadrados, de conformidad con el Sistema Internacional de

Unidades.

b. Presento texto Descriptivo modificado de conformidad con la exigencia de

la Decisidn 486 en cuanto a unidades de medida.

4, a. En cuanto a la patentabilidad de la presente invencion, el Examinador
considera que la Reivindicacion 1 carece de nivel inventivo en vista de la divulgacion de los
documentos D2 (W02004039783) y D3 (US2009156682). Especificamente, el Examinador
considera la diferencia entre la presente invencién y el arte previo D2 consiste en
reemplazar el ciclohexilo por un grupo alifatico en configuracién de cadena abierta, la cual
considera que proporciona un efecto, dado que no hay evidencia de alguna ventaja
técnica en su actividad fungicida sobre los compuestos fungicidas ya conocidos en la
anterioridad D2. En vista de estas consideraciones, reporta que el documento D3 ya
ensenaba la mencionada diferencia técnica y por lo tanto la Reivindicacion 1 se considera

obvia.
b. Respetuosamente manifiesto mi desacuerdo con la observacion anterior y

presento las siguientes consideraciones que demuestran que los compuestos reclamados

por mi representada son inventivos frente al arte previo citado.
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Considero que el documento del arte previo D2 puede considerarse el arte
previo mas cercano, ya que se relaciona con los mismos blancos de fungicidas, por
ejemplo contra el afiublo del arroz (Pyricularia oryzae) y moho gris (Botrytis cinerea).

En el documento D2, todos los compuestos que tienen actividad fungicida
en las plagas objetivo tienen la siguiente caracteristica estructural tipica:

La caracteristica crucial de esta estructura es un anillo de cicloalquilo en el
carbono junto al nitrégeno del grupo amida. El carbono préximo al nitrégeno del grupo
amida es parte del grupo cicloalquilo. A partir de la revisidon exhaustiva de la divulgacién
D2 se comprueba que todos los compuestos en D2 tienen esta caracteristica estructural;

es decir, tienen un anillo de ciclobutilo, ciclopentilo, ciclohexilo o cicloheptilo en ese
atomo de carbono.

Traduciendo las mencionadas caracteristicas a los compuestos de férmula
(1) de acuerdo con la presente invencion, esto significaria que los sustituyentes R4, R5, R6
y R7 juntos tendrian que formar un anillo cicloalquilo:

L

Ry, c"‘:-: S

w

o [ ]

il

Sin embargo, la nueva Reivindicacion 1 limita que R4 sea metilo o etilo, R5 y
R6 solo pueden ser hidrégeno o fluor, y R7 se define como otro sustituyente separado. Por
lo tanto, la diferencia estructural entre los compuestos reclamados en la nueva
Reivindicacion 1y los compuestos descritos en D2 es estructuralmente significativa.
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Habiendo establecido la notoria diferencia estructural entre los compuestos
de D2 y aquellos reclamados en la presente invencidn, es preciso tener presente que la
evaluacion de la actividad inventiva de una invencién debe realizarse sin utilizar
retrospectiva; es decir, un Examinador no puede partir de la solucién dada por el
solicitante cuando realiza la evaluacion. Adicionalmente, también debe tenerse en cuenta
el nivel de habilidad que tiene una persona medianamente versada en la materia técnica;
esto es, el técnico medio no tiene la experticia requerida para realizar actividades
inventivas. Por lo tanto, una persona con conocimientos medios que parta de D2,
estudiard la relacién estructura-actividad tal y como se ensefia en D2. Al respecto, este
documento ensefa claramente que el cicloalquilo indicado anteriormente es esencial
para obtener actividad fungicida contra el afiublo del arroz y el moho gris, ya que todos
los compuestos tienen esa caracteristica, asi como también las reivindicaciones de D2 se

limitan especificamente a esa caracteristica. En vista de estas ensefianzas, D2 no permite
ninguna variacion en esa posicion de cicloalquilo. Sin embargo, D2 permite variaciones en
las posiciones Ry en la quinolina:

CA
L]
; N T TS

R H INMYH

Asi, a partir de las ensefianzas de D2 el técnico con conocimientos medios

en la materia, se centraria en variar dichas posiciones y no intentaria reemplazar el resto
cicloalquilo. Por lo tanto, menos aun llegaria a partir del documento D2 a una estructura
como la de los compuestos reclamados en la Reivindicacion 1 de la presente invencion.

Ahora, el Examinador cita a D3 como un documento que motivaria al
técnico medio a desarrollar compuestos que los reivindicados en la Reivindicacién 1.
Respetuosamente manifiesto mi desacuerdo con esta observacion con fundamento en las
siguientes consideraciones:

En primer lugar, debe senalarse que aunque D3 también se refiere a
compuestos con actividad fungicida, D3 no revela ninguna actividad contra el aifiublo del
arroz y moho gris; en cambio, revela actividad contra la mancha foliar de las cruciferas, la
mancha de la red de cebada y la mancha de la hoja del trigo. Solo por esta razén, una
persona medianamente versada en la materia no habria tenido en cuenta las ensefianzas
de D3, ya que no hay evidencia directa de que los compuestos de D3 realmente funcionen
contra los mismos objetivos que el documento D2. La razén para esto es que en el campo
técnico es bien sabido que los fungicidas tienen fuertes variaciones en su actividad contra
diferentes familias de hongos, por que las indicaciones de actividad dada en D3 no
llevarian al técnico medio a evaluar las estructuras de los compuestos alli divulgados.
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Asi, aun si el técnico medio consultara el documento D3, primero se
enfocaria en los compuestos para los que se muestran datos, que son los compuestos 1, 9
y 10. Las estructuras de estos compuestos se dan en la tabla de las paginas 7 y 8 de ese
documento:

1 5

Compound R' R R* R R Al e ol Sl ot ol kit s i %41}
1 H H Me H ] H HCOOHMHHHEHNBAH CFP 143
s H H Me H Cwlopropyl H H C H H H H H H CF3 382
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H H H H < Ci 342
I H H H H Be 352
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I

;

Debe notarse que, de hecho, los compuestos de las tablas no tienen un
grupo amida. Esto puede ser solo un error en vista de las reivindicaciones de ese
documento, pero es sin duda otro indicador de que D3 no seria relevante para encontrar
motivacion adicional para desear cambiar la estructura de D2. Cabe hacer énfasis en que
en D3, R4 es hidrégeno para todos los compuestos, lo que claramente constituye un

desincentivo para que un técnico medio lo sustituya por un resto alquilo en esa posicién.

Sin perjuicio de lo anterior, ese Despacho debe reconocer que el técnico
medio que parta de D2, no buscaria de ningin modo en D3 ninguna enseifianza
estructural, ya que existe una gran diferencia entre un grupo quinolina y un grupo fenilo.

Hacer tal "puente" entre dos grupos quimicos tan diferentes solo seria posible haciendo
uso de retrospectiva. Esto es, el Examinador buscé en el arte previo cualquier documento
en el que en lugar de un cicloalquilo como en D2, se presente otro grupo unido al carbono
junto al nitrégeno amidico; en particular el grupo reclamado por el solicitante. Asi, el
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analisis realizado por ese Despacho se beneficia de la divulgacion misma de la presente
invencién, que lleva al examinador a buscar en el vasto nimero de documentos
relacionados con compuestos fungicidas, precisamente aquellos documentos que
divulguen la diferencia técnica identificada entre la invencién y el arte previo mas cercano,
a pesar de las grandes diferencias estructurales entre D2 y el segundo documento.

Me permito respetuosamente enfatizar en el hecho que el andlisis en
retrospectiva no esta permitido al evaluar la actividad inventiva de una invencién, y es por
esto que la motivacidn para llegar a una invencién debe surgir del arte previo como tal. En
el presente caso, en vista de las grandes diferencias estructurales entre D2 (que presenta
un grupo quinolina) y el documento D3 (que presenta un grupo fenilo), no existe
motivacion alguna para modificar la estructura de D2 y esperar aun actividad fungicida en
contra de las especies para las que D2 probd eficacia. Menos adn habria una motivacién
para cambiar la estructura esencial de D2 que es responsable de la actividad de los
compuestos alli reclamados, como ya expliqué en este memorial.

Con base en las anteriores aclaraciones, el técnico medio en la materia no
habria llegado a los compuestos de la Reivindicacién 1 a partir del documento D2, bien sea
a partir de solamente la descripcion de D2 o de una combinacién retrospectiva con D3.
Reitero que el experto en la materia no habria elegido especificamente la disposicion de
R4, R5, R5 y R7 de la presente invencidn para intentar encontrar compuestos fungicidas
alternativos a los encontrados en D2. Por lo tanto, la Reivindicacion 1 de la presente
invencion debe considerarse inventiva ya que no es obvia en vista de D2 solo en
combinacidn con las ensefianzas incompatibles de D3, ni se deriva de manera evidente a
partir de estas.

Por ultimo, respetuosamente discrepo de la afirmacién del Despacho en
cuanto a que “como se evidencia en la tabla 3, las estructuras quimicas de los compuestos
de la presente solicitud y D2 son similares y adicionalmente presentan el mismo efecto
técnico, y no se evidencia incremento en la actividad fungicida para la generalidad
reclamada; de tal forma que no se presenta un efecto particular e inesperado, asociado al
empleo de un grupo alifdtico en configuracion de cadena abierta...”. Lo anterior porque la
evidencia de un incremento en la actividad fungicida solamente sera necesaria cuando la
estructura del arte previo sea muy cercana a la de la invencion bajo estudio; tal es el caso,
por ejemplo, de una variacidn en una sustitucion cloro sobre un grupo fenilo que consista
en el reemplazo del sustituyente cloro por bromo o fluoro. Asi pueden citarse muchos
ejemplos de estructuras que son efectivamente muy cercanas. No obstante, en el caso de
D2, como ya expligué ampliamente en este memorial en D2 el carbono préximo al
nitrégeno del grupo amida es parte del grupo cicloalquilo, mientras que en los
compuestos de la invencion se requiere que R4 sea metilo o etilo, R5 y R6 solo pueden ser
hidrogeno o fldor, y R7 se define como otro sustituyente separado. Por lo tanto, la
diferencia estructural entre los compuestos reclamados en la nueva Reivindicacion 1y los
compuestos descritos en D2, no es minima sino por el contrario significativa.

Asi, no se hace necesario demostrar un incremento significativo en la
actividad de los compuestos reclamados frente a aquellos de D2, y el nivel inventivo de la
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presente invencion debe determinarse con base en si resultaba obvio o derivado de
manera evidente a partir del arte previo citado llegar al objeto tal y como se reclama, lo
cual ya se demostrd no es viable en el presente caso.

Las aclaraciones aqui presentadas demuestran que los elementos
estructurales que caracterizan los compuestos de la presente invencidén no son obvios ni
se derivan de manera evidente a partir del arte previo citado; por lo tanto, los mismos
cumplen el requisito de nivel inventivo de conformidad con las exigencias de la Decision
486.

En vista de la actividad inventiva de los compuestos definidos en la
Reivindicacion 1, las Reivindicaciones dependientes asi como la reivindicacién de
composicién son también inventivas.

5. Teniendo en cuenta que las Reivindicaciones aqui presentadas cumplen los
requisitos de establecidos por los Articulos 28, 30 y 18 de la Decisidon 486, objetados por
ese Despacho, respetuosamente solicito se otorgue el titulo de patente solicitado. En el
evento que ese Despacho considere que persisten impedimentos para la concesién,
solicito se emita un nuevo examen con el animo de corregirlas.

Atentamente,

Vo Ui

J. IAN RAISBECK
C.C. 79°376.996 de Bogota D.C.
T.P.135.799 del C.S. de la J.

Anexo:

- Nuevo Pliego Reivindicatorio
- Nueva Descripcion
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