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Solicitud de patente a nombre de NOVARTIS AG.

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la
sociedad NOVARTIS AG., domiciliada en Basilea Suiza, solicitante de la patente
de la referencia, en respuesta al oficio No. 5832 notificado por fijacién en lista el
8 de mayo de 2008, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 1118, me
permito manifestar:

1.  Modificaciones no aceptadas por el Examinador

En el concepto técnico 1118, el sefior examinador manifestd que: “Las
modificaciones realiyadas al capitulo reivindicatorio. .. no se aceptan, debido a que se anplié la
materia a proz‘qzer presentada originalmente, en razon a que el capitulo reivindicatorio inicial
contermplaba “un miétodo para controlar el crecimiento no deseado de una planta en cultivos
tolerantes al herbicida...donde se aplica un compuesto de formula I, en una cantidad herbicida efectiva
"y el nuevo capitulo enviado se refiere a ,"Una formulacion herbicida para controlar el crecimiento
inadecuado de una planta en cultivos tolerantes al herbicida de plantas seleccionadas de mai%, arrog y

‘poroto de soja, dicha formulacion comprende al menos un compuesto de la formula 1", por tanto se

cambid el ambito de las reivindicaciones, porque una cosa es un método y otra
muy diferente una composicion. De otra parte el nuevo capitulo presenta falta de claridad y

condicidn, pues realmente no define una composicion, sino un compuesto de formula 1, y modificaciones
de los mismos compuestos, donde lo que se esté definiendo es una forma cristalina, pero no una

composicién. Por tanto no es procedente aceptar las modificaciones realizadas al
capitulo reivindicatorio, anexadas con Ia respuesta al requetimiento hecho por
esta oficina, debido a que dichas modificaciones incluven una ampliacion a Ia
proteccion solicitada otiginalmente. Segun el articulo 34 de la misma_decision
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486. la modificacién no podti implicar una ampliacién de la proteccion que

corresponderia a la divulgacion contenida en la solicitud original La divulgaciin es la que se
publica en la Gaceta.  Por cuanto la proteccion deseada se define mediante las

reivindicaciones (art. 30), se considera que las modificaciones no pueden implicar una
ampliacién de Ia materia definida por las reivindicaciones presentadas originalmente.

Abhora bien, 5i se aceptaren tales modificaciones ampliando el alcance del capitnlo reivindicatorio
original, se violarian los derechos de las partes interesadas a ejercer su derecho de oposicidn, ya que la
ley otorga solo 60 dias después de la publicacion para presentar tal oposicin (decision 486, articnlo

42...), al cambiar el 4mbito de las reivindicaciones presentadas inicialmente,

pricticamente se trataria de una solicitud_diferente para la cual se debetia

hacer nuevamente un _examen_de busqueda(...) vy un nuevo examen de
patentabilidad, eventos que no estin cubiertos en la legislacion vigente y segin la cual se solicita solo

un examen de patentabilidad. Por todo lo anterior no es procedente aceptar el nuevo
capitulo _reivindicatorio _anexado con la respuesta del solicitante al
requerimiento hecho por esta oficina.” (El subrayado es mio)

“Binalmente el nuevo capitulo reivindicatorio lo que pretende proteger son los compuestos de férmula I,
los cuales son conocidos en el estado de la técnica como ya se indico en el concepto técnico anterior y

como se desprende de lo divulgado en el documents CO-009716, que reivindica prioridad CH369/99

de 01-03-1999, que comprende los compuestos de formula I, composiciones y uso de los mismos,
idénticos a los de la solicitud en estudio.”

Sobre este particular, me permito decir que los argumentos no son procedentes,
toda vez que las modificaciones realizadas con mi memorial del 15 de mayo de
2007 tienen su debido sustento dentro de la memotia descriptiva, principalmente
en la pagina 11, lineas 9 a 17, pigina 12, entre las lineas 5 2 16 y en la pagina 21,
entre las lineas 12 a 16.

Por consiguiente, no es cierto que la modificacién sea un simple cambio del
smbito de las reivindicaciones, pues las formulaciones que contienen el
compuesto de la férmula (I) segin lo revelado en el juego de reivindicaciones
modificado, tienen su sustento y divulgacién en la descripcién. Aun mis,
teniendo en cuenta lo manifestado en el articulo 34 de la Decisién 486, es claro
que el espiritu de la norma citada hace referencia a que la modificacién no se

encuentre mas alld del contenido originalmente presentado en la
SOLICITUD (descripcién y reivindicaciones) y no sélo en las reivindicaciones.

En este otden de ideas, resulta claro que el articulo 34 de la mencionada
Decisién, faculta al solicitante para modificar su solicitud en cualquier momento
del tramite y que dicha modificacién no se salga del alcance originalmente
propuesto por la solicitud y no por las reivindicaciones como originalmente se
presentaron. De lo contratio, no serfa posible solucionar problemas en cuanto a
los tequisitos de patentabilidad dentro de las reivindicaciones, pues segun la
interpretacién del examinador, las reivindicaciones tendrian que quedar como
originalmente se presentaron lo cual si violarfa el legitimo derecho del solicitante
de acuerdo con el articulo 34, pues no podria entonces modificar las



reivindicaciones originales con el fin de subsanar objeciones de forma y de fondo
presentadas por ese despacho. Asi las cosas, son totalmente legitimas las
modificaciones presentadas port el solicitante en aras de superar las objeciones del
examinador, toda vez que las mismas no van mas alld del alcance original de la
solicitud. Por lo tanto, dichas modificaciones debieron ser aceptadas, en su
momento, por ese despacho.

Es mis, teniendo en cuenta lo anterior y lo establecido en el articulo 30 de la
Decision 486, tampoco es procedente afirmar que “se considera que las
modificaciones no pueden implicar una ampliacion de Ia_materia definida por las
reivindicaciones presentadas originalmente” porque dicho articulo no esta haciendo
alusién alguna a que las reivindicaciones originales no se puedan modificar o
cambiar, sino que deban estar enteramente sustentadas por la descripcion.
En el caso que nos ocupa, como quedé demostrado anteriormente, las
reivindicaciones presentadas con mi memorial del 15 de mayo de 2007 sf tienen
sustento dentro de la descripcién y no van mas alld del alcance inicial de la
solicitud como fue originalmente presentada. Por lo tanto, ese despacho debe
aceptar las modificaciones realizadas a la solicitud con mi memorial anterior.

En cuanto a los argumentos presentados por el examinador, respetuosamente me
permito decir que son el producto de apreciaciones personales, pues tampoco es
acertado argumentar que si se aceptan las modificaciones se deberia hacer un
nuevo examen de bisqueda o que se estarfan violando los derechos de terceros a
Oponetse, pues en este caso, la bsqueda se hace con relacion a la materia objeto

de la mvenc1on que es el tema de erb1c1das actlvos de N-|3-(2-tnﬂuoro-

cultivos de plantas tutiles y no simplemente al metodo para controlar el

crecimiento de plantas indeseables.

Adicionalmente, con la aceptacién de las modificaciones presentadas con mi
memotial del 15 de mayo de 2007, no se estaria violando el derecho de terceros a
oponerse a la invencién, pues si durante el lapso de 60 dias, un tercero se hubiera
opuesto, lo hubiera hecho contra toda la solicitud. Es decir, asi fuera de
método de aplicacién o de composicion, hubiera tratado por todos los medios de
impedir la consecucién de la invencién.

Adn mis, el opositor no solo se hubiera fijado en la reivindicacién que aparece
en la Gaceta de publicacién, sino que hubiera escudrifiado la invencién con el
animo de argumentar y de demostrar que la patente catecia de los requerimientos
de patentabilidad, pero como lo puede constatar ese despacho, no se presentaron
objeciones, por lo tanto, ningin tercero vio afectados sus detechos debido a la
presencia de la invencién en estudio.
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Atin mas, si la invencién es concedida en términos de la formulacién herbicida,
un tercero podra eventualmente objetar la consecucién de la misma si ve
afectados sus intereses. Por lo tanto, no se esti violando ningin derecho a
terceros ni hay porque hacer una nueva bisqueda de documentos, pues el objeto

3-(2-trifluoro-etoxi)- 1r1d1n-2-1l-sulfonil -N’-(4.6-

2.  Presentacién de un nuevo juego de reivindicaciones

No obstante lo anterior, es deseo del solicitante presentar nuevo juego de
reivindicaciones con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la
Decisién 486 para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del
tramite. Este nuevo juego de reivindicaciones se encuentra restringido a las
formulaciones herbicidas especialmente preferidas de la solicitud.

En este orden de ideas, es necesario sefialar que se cancelaron las antiguas
reivindicaciones 22 7 y 9 a 10 y la antigua reivindicacién 8 se renumer6 como la
nueva reivindicacién 2 que tiene ademis su sustento en la pigina 12 segundo
parrafo de la descripcion.

En este sentido, me permito reiterar que las composiciones (formulaciones) se
encuentran totalmente sustentadas por la desctipcién principalmente en -las
péginas antetiormente sefialadas y en las paginas 38 a 55 donde se ilustran los
ejemplos de formulacién.

Sobre este particular me permito nuevamente manifestar que la anterior
modificacién no implica ampliacién alguna de la materia originalmente
presentada en esta solicitud y se da como respuesta a las objeciones presentadas
pot el sefior examinador.

Para este efecto, me permito acompafiar el recibo No. 08-59,012 del 23 de julio
de 2008 con el cual, queda cubierta la tasa correspondiente a la modificacién de
una solicitud de patente en cuanto a sus reivindicaciones.

3. Reivindicaciones de uso.

Sobre este particular, me permito decir que el presente capitulo reivindicatotio no
contiene teivindicaciones de este tipo. Por consiguiente, se supera cabalmente
esta objecién.




3. Requisitos de Patentabilidad.

Como respuesta a las objeciones realizadas en la accién oficial que cuestionan la
novedad y el nivel inventivo de la invencién reclamada, a continuaciéon se
exponen las aclaraciones pertinentes, con las cuales se demuestra que la
invenci6én en estudio cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos por
la Decisién 486 de la Comunidad Andina.

3.1 Novedad.

El examinador manifesté que la solicitud colombiana CO009716 abandonada

.afecta la novedad de la presente invencion.

Sobre este particular, me permito como primera medida invocar el articulo 16 de
la Decision 486: “Una invencion se considerard nueva cuando no estd comprendida en el
estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderd todo lo que haya sido accesible al paiblico por una
descripcion escrita u oral, utiligacion, comercializacion o cualquier otro medio antes de la _fecha
de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Solo para efecto de la determinacion de la novedad, también se considerard dentro del
estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trimite ante la
oficina nacional competente, cuya fecha de presentacion o de prioridad fuese anterior a
la _fecha de presentacion o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinand,

Siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique

0 hubiese transcurrido el plago previsto en el articulo 40.” (el resaltado es mio)

En este orden de ideas, me permito decitr que teniendo en cuenta lo establecido
por este articulo, principalmente la parte resaltada, es claro que el documento D2
YA NO ESTA EN TRAMITE con lo cual, su contenido ya no puede ser
relevante para afectar la novedad de la presente invencion. A todas luces haber
citado el documento D2 fue un error de interpretacién del articulo 16 de la
mencionada Decision 486.

Adicionalmente, el articulo 16 de la Decision 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina indica que la invencién se considera como nueva cuando no
estd comprendida en el estado de la técnica, lo que quiere obviamente significar, a
contrario sexsu, es que la invencion zo se considera como nueva si estd comprendida
en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espiritu de la norma legal indicada,
la invencién no se considera como nueva si estd “comprendida” en el estado de
la técnica, dicha norma se esta refiriendo, naturalmente, a_lz fotalidad del invento y
70 a alguno o a algunos de sus componentes. Para que la invencién pierda su calidad de
novedosa, es claro que ella y TODA ELLA, ha de estar contenida en “e/ conjunto
de conocimientos excistentes que son aplicables al proceso industrial” como define el estado
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de la técnica el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-
89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal
de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo II, BID-INTAL, Buenos Aires,
1994, pagina 60).

Lo antetior se conoce como el concepto de NOVEDAD ABSOLUTA, de
conformidad con el cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invencién
serd necesario que lo reivindicado pot la invencién bajo estudio cotresponda de
forma total en un documento o anterioridad sefialado, conclusién a la que se
llega después de un anilisis exhaustivo mediante una comparacién entre el
capitulo reivindicatotio de la invenci6n en cuestién y el documento citado como
relevante para afectar la novedad.

Ahora bien, si un determinado elemento, condicién o circunstancia de la nueva
creacién ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego,
que la invencién deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin
raz6n ha dicho el mencionado Tribunal: “hay gue advertir que toda creacidn es, en cierta
forma, producto del estado de la ténica existente, en el sentido de que el inventor ha de fener en
cuenta un conjunto de conocimientos tcnicos que le permitan crear nuevos procedimientos

aplicables a la industria” (Ibidem, paginas 53 y 54) (el subrayado es mio).

Hasta aqui se puede concluir que la novedad como minimo debe contemplar los
siguientes aspectos:

-Que la invenci6n en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA
en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente
en los documentos que se mencionan, si son varios; y

-Que la invencién en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en
el cual habri que hacer la comparacién no de lo conocido sino de lo inédito y
novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invencion
con sus nuevas caracteristicas al campo técnico al cual pertenece la invencion en
estudio.

En el caso en particular, para desvittuar la novedad de la presente invenci6n setia
forzoso que se demostrara que la invencién de mi mandante estd comprendida en
el estado de la técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede, tendiendo en cuenta
que el nuevo capitulo reivindicatotio que se presenta se diferencia atin més de lo
revelado por el documento CO009716 (D2) como se demuestra a continuacion.

En efecto, el nuevo capitulo reivindicatotio cubre una formulacién hetbicida
que esti definida por el compuesto activo que es la modificacién cristalina mis
preferida de la invencién, es decir, la modificacién B, la cual es el monohidrato de

9545‘,
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sodio con n=1 y M es sodio y t y s son respectivamente 0 y 1 y la otra
modificacién preferida J que es un solvato donde n=1, M es sodio, r es 1 /2,Les
tetrahidrofurano y s es igual a cero (0). La definicién de r igual 2 un medio (V2)
significa que el solvato es un cristal el cual consiste de dos equvalentes de sodio

tritoxisulfuron y un equivalente del tetrahidrofurano.

El examinador puede constatar como estas modalidades preferidas que hacen
parte de la formulacién pesticida del nuevo capitulo reivindicatotio, no estaban
ensefiadas de manera expresa en la anterioridad D2. Por lo tanto, si existe
novedad en la invencién en estudio frente a las ensefianzas de D2. Asi las cosas,
debe ser reconocido este requisito.

3.2 Nivel inventivo

El articulo 18 de la Decisién 486 determina que "wna invencidn tiene nivel inventivo, si
para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa
invencién no_bubiese resultado obvia i se bhubiese derivado de manera evidente del estado de la
tcnica” (el subrayado es nuestto).

Asi pues, se considera que un invento tiene altura inventiva si, para una persona
versada en la materia técnica respectiva, esa invencién NO resulta obvia ni se deriva
de manera evidente del estado de la técnica.

En este sentido, me permito decit que, para la persona medianamente versada en
la materia no habtia sido evidente una formulacién pesticida como la reivindicada
en la presente invencién, toda vez que el componente activo que es el compuesto
de f6rmula (I) que participa en la formulacién de la solicitud en estudio, se
presenta como un complejo de coordinacién en donde el agua y el solvente
son los ligantes que conducen a estructuras cristalinas del ingrediente activo
como se muestra a continuacién:

[Ingrediente activo]” M™* e L, e [H20], (f6rmula
gr

dentro de esta férmula:
cuando el valor de t es mayor a cero (0), entonces el solvente L toma parte en el

complejo de coordinacion, .

cuando el valor de s es mayor a cero (0), entonces el agua (H,0O) como ligante,

toma parte en el complejo de coordinacion, y

cuando el valor de ¢ es mayor a cero (0) y el valor de s es mayor a cero (0) de
manera simultinea, entonces tanto el agua como el solvente L hacen parte en el

complejo de coordinacion.
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En este sentido, cabe sefialar que el compuesto activo de las formulaciones de la
presente invencién, tiene la caracteristica de ser un compuesto de coordinacién y
no un compuesto con simples enlaces covalentes, hecho que hace diferente e
inventiva la formulacién de la presente invencién de lo divulgado en la técnica
anterior.

Atn mis, los solventes, las moléculas y el agua se encuentran unidos 2 los iones
(usualmente cationes) a través de interacciones ién-dipolo que son, en ultimas,
interacciones electrostiticas. Estos complejos pueden formar modificaciones
cristalinas o también llamadas formas cristalinas.

Los niimeros para r y s dentro de la férmula (I) se encuentran en la desctipcién y
propotcionan la composicién de la molécula en la celda unitaria del cristal. Es asi
que, el ingrediente activo Trifloxisulfuron tiene una (1) carga negativa y el
subindice “n” describe la cantidad de cargas positivas del cation y dependera de la
naturaleza del metal, por ejemplo n tomari el valor de 1 para el i6n sodio (Na™) y
potasio (K") y de 2 para el ién calcio (Ca*"). Entonces, si n es igual 2 2, dentro
de la férmula (I), la relacién en la composicién de la sal es de un metal cationico
(que lleva dos cargas positivas) a dos moléculas de trifloxisulfuron (que lleva una
carga negativa cada uno), con el fin de alcanzar el estado eléctrico neutro del
complejo. Por lo tanto, en estas clases de estructuras cristalinas, es decir, de
complejos de coordinacién, no tienen uniones covalentes entre los iones.

Adicionalmente, la altura inventiva de las formulaciones de la presente invencién
se hace mas notable si se tiene en cuenta que D1 no ensefia o sugiere la presencia
de un solvente I. en complejos de coordinacién para ingredientes activos de
formulaciones herbicidas, como asi lo puede constatar el examinador al revisar la
descripcién de esta antetioridad y principalmente al estudiar el compuesto de la
féormula (I) en la pagina 1 de dicha referencia. De hecho, D1 se encuentra
enfocado principalmente a sales metélicas del ingrediente activo. Incluso, si el
uso del solvente es mencionado en la pigina 3 en el tercer parrafo de D1, este es
Gnicamente tenido en cuenta para la preparacién de las composiciones, las cuales
son formuladas de_manera conocida, es decir, mediante el mezclado y/o la
molienda de los ingredientes activos con los adyuvantes de formulacién como
solventes y portadores que l6gicamente conllevan a sales metilicas amotfas.

Por lo tanto, una petsona versada en la matetia no encontraria motivacion alguna
a partir de lo divulgado en D1 para llegar de manera evidente a las formulaciones
de la presente invencién, ya que D1 no ensefia cémo preparar formulaciones
cuyos ingredientes activos sean complejos de cootdinacién que estin
caracterizados pot sus férmulas cristalinas o por sus propiedades herbicidas
inesperadas.
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En ese orden de ideas, también me permito manifestar que la excelente
aplicabilidad industrial de la presente invencién se demuestra en los ejemplos
biolégicos de la solicitud en estudio.  Sobre este particular, didjo
respetuosamente la atencién del examinador a la pigina 54 de la memoria
descriptiva, principalmente a la tabla B1 que muestra la accién post-emergencia
del compuesto de la férmula (I) (modificacién J) en comparacién con metil-
sulfuron para plantaciones de atroz.

En efecto, a partir de los resultados de la tabla B1 se puede concluir que la
velocidad o tasa de aplicacién probada, las dos sulfonilireas destruyeron
completamente tanto a la vatiedad de arroz “Lemont” como a las malezas. En
consecuencia, los dos compuestos no son a esta tasa de aplicacién, adecuados
para el control selectivo de las malezas en los cultivos de las variedades
convencionales del arroz.

El atroz resistente al inhibidor ALS ATCC 97523 fue, igualmente, destruido de
manera total por el metil sulfometution (95% de fototoxicidad), en tanto que el
compuesto de la férmula (I) con la tasa de aplicacién de 8 gramos por hectirea
(ha), de manera sorprendente produce una fototoxicidad de s6lo el 40% en esta

variedad de arroz. Es decit que, las formulaciones con los compuestos de
la presente invencion son especialmente adecuadas para cultivos de arroz
resistentes al ALS. en tanto que la sulfonilurea metil-sulfometuron que
cuenta con una estructura intimamente relacionada con el compuesto de

la férmula (I) es completamente inadecuada para esta clase de cultivos.

Adicionalmente, me permito decit que el solicitante ha llevado a cabo diversos
experimentos para tespaldar su posicién en cuanto a la altura inventiva de las
formulaciones herbicidas de la invencién en estudio.

En efecto, los compuestos 5 y 8 de la Tabla P1 en las piginas 8 y 9 de la
anterioridad D1 se ensayaron en la seccién biolégica de D1 (ver Tabla P1 piginas
13 y 14); las sales metilicas de trifloxisulfurona se dan a conocer como los
compuestos 38 a 41 en la Tabla P1 — pagina 9 pero no fueron probadas. Los
ensayos biolégicos se efectuaron con los compuestos 5 y 8 de D1 en
comparacién con los complejos de coordinacién de trifloxisulfurona que es el
componente esencial de la composicién de la presente invenci6n. Se realiz6 una
comparacién del nivel de toxicidad en arroz y de la actividad herbicida de la
forma cristalina de la trifloxisulfurona, con dos de sus anilogos (compuesto 5y
compuesto 8 de D1) en aplicacién de post-emergencia. La comparacién se
resume, patticularmente, en la Tabla 1, como sigue:

)
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Tabla 1: Materiales y métodos

Objetivo biologico Etapa del crecimiento
en el momento de la
aplicacién”

Cultivo — Arroz

Clearfield 121 (variedad de atroz resistente 5 DATr

a inhibidores ALS) 12 DATr

Maleza

Echinochloa crus-galli (1.) Beanv. — (ECHCG) hoja 1

hoja 3

Monochoria vaginalis (Burm. £.) K. Presi ex Kunth hoja 2

(MONVA)

Densidad de siembra: La variedad de atroz y las malezas se

trasplantaron/sembraron en artesas
(8 cm de ancho x 55 cm de largo x 9 cm
de profundidad) de acuerdo con los
procedimientos operacionales estindares
para seleccion del arroz.

Condiciones de invernadero:

Temperatura: 30°C en el dia, 20°C en la noche.
Humedad relativa: 65% dia y noche.
Luz: 16 horas dia, suplementada con limparas
SonT Agro (sodio), cuando la luz del dia
cae
por debajo de los niveles aceptables (350
vatios/m?).
Estructura del experimento: El experimento comprendié 16
tratamientos
estructurados como un factorial de 4
compuestos x 4 tasas. Cada tratamiento se
replicé 3 veces y el experimento se
organizé

con un disefio de bloques completamente

al azar.
Compuestos aplicados y tasas Trifloxisulfurona (Ejemplo P4— piginas
37-39

de la aplicacién instantanea)

4,8,16,32 g ai ha™

Compuesto No. 5 (a partir de WO
9741112A)

4,8,16,32 gaiha

Compuesto No. 8 (a partit de WO
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9741112A)
4,8,16,32 g ai ha™
Metil-sulfometurona (sulfonilurea del

estado

del arte previo)
4,8,16,32 gai ha

Tipo de aplicacién y volumen: Inyeccién con 22721 de agua ha™
(cortespondiente a 10 ml por artesa)

Evaluaciones visuales de dafios: 10 y 21 Dias Después del Tratamiento
(DAT) tanto para la fitotoxicidad sobre el
cultivo como para la actividad sobre las
malezas.

#: DATr. Dias después del trasplante

Los resultados de los expetrimentos mencionados se pueden condensar en la
Tabla 2, como sigue:

Tabla 2: resultados:
b, SR ' SDATr | 12DATr
 Tratamiento | Promedio de dafio | Promedio dedafio
i . e | visual (%) observado | visual (%) observado
Trifloxisulfurona
(modificacién B) 34.6 22.5
Compuesto No. 5 47.9 37.1
Compuesto No. 8 48.8 30.8
Metil-sulfometurona 81.7 68.3

#: Arroz CL: Variedad de arroz Cleatfield; DATY, Dias Después del Trasplante;
DAT: Dias Después del Tratamiento.

El examinador puede apreciar, entonces que los niveles de dafios mis altos se
observaron cuando la vatiedad de arroz Clearfield se traté en la etapa de
crecimiento mis temprana (es decir 5 DATY).

Adicionalmente, también puede constatar que entre los herbicidas ensayados, la
metil-sulfometurona (sulfonilurea de la técnica anterior mas relacionada
estrechamente con trifloxisulfurona) mostrd el nivel mas alto de dafio el cual
vari6 entre 68% y 86%.

Por otra parte, los complejos de coordinacién de trifloxisulfurona base de




)
'

12

las formulaciones de la presente invencion, ptresentaron el nivel mas bajo
de dafio variando entre 23% y 35%, lo cual quiere decir que este compuesto

es significativamente menos toxico que el compuesto No.5, el compuesto No. 8
y la metil-sulfometurona considerando ambas etapas de crecimiento.

Esta tendencia soporta los datos ya mostrados en la solicitud presentada
formalmente, donde la metil-sulfometurona fue altamente fitotéxica, mientras

que los complejos de coordinacién de trifloxisulfurona fueron menos
fitotoxicos.

Respecto a los niveles de actividad herbicida, los resultados siguientes se
pueden resumir abajo en la Tabla 3:

Tabla 3: Niveles de actividad herbicida

El resumen de los compuestos (promediado sobre tasas de 4 g/ha a 32 g/ha)
va dirigido a evaluaciones de las malezas, a los 21 dias después del tratamiento

(DAT).

PG W el 1 TR e T
- 7 | Promedio de dafio visual (%) observado 21 DAT
Trifloxisulfurona
(modificacién B) 95.1 95.6 98.7
Compuesto No. 5 88.7 93.1 99.5
Compuesto No. 8 85.4 95.3 99.1
Metil- 93.5 93.6 99.3
sulfometurona

En este sentido, el examinador puede constatar que en ECHCG-3If, los
complejos de coordinacién de trifloxisulfurona de las formulaciones de la
presente invencién y la metil sulfometurona, mostraron actividad
significativamente mds alta que las dos trifloxisulfuronas anilogas del
estado _del arte previo (compuestos No. 5 y 8). Es asi que, todos los
tratamientos con herbicidas mostraron una respuesta alta cuando se emplean las
formulaciones de la presente invencién cuyo ingrediente activo es un complejo
de coordinacién de la trifloxisulfurona.

Finalmente, me permito decit que los ensayos muestran de manera
sotprendente, que la trifloxisulfurona (utilizada en el ensayo en forma ctistalina
—es decit, la modificaci6on B) es menos fitotéxica que sus anilogas
(compuestos No.5 y 8) y la metil-sulfometurona, con lo cual las formulaciones
de la presente invencién resultan ser mas aconsejables para estos fines,
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considerando las diferentes etapas de crecimiento de las plantas.

Estos resultados obtenidos para las formulaciones de la presente invencién, son
totalmente impredecibles porque la trifloxisulfurona, sus anilogas (compuestos
No. 5y 8) y la metil-sulfometurona son todas sulfonilureas, que son todas
inhibidores-ALS. Tedticamente, el arroz resistente a los inhibidores ALS (esto
es, la variedad de arroz Clearfield) deberia haber sido resistente a todas las
formulaciones que tuvieran sulfonilureas, lo cual sorprendentemente no es el
caso.

Por consiguiente, una persona medianamente versada en la técnica, no
seria capaz de deducir el bajo nivel fitotéxico de las formulaciones de la
invencion que _contienen complejos de coordinacién de la
trifloxisulfurona, a partir de lo ensefiado en el estado del arte previo.

En términos de la actividad hetbicida, se puede decir que las formulaciones con
complejos de coordinacién de la trifloxisulfurona mostraron una actividad
aumentada por encima de las dos andlogas (compuestos No.5 y 8) en ECHCG
a 3If, hechos que no habrian sido evidentes para la persona medianamente
versada en la técnica a partir de sus conocimientos promedio y de las
ensefianzas del documento D1.

Aun mis, los resultados del estudio muestran que sorprendentemente las
formulaciones de la invencién donde participan complejos de coordinacién de
la_trifloxisulfurona son mis apropiadas para uso en cultivos resistentes al
inhibidot AIS (esto es, la vatiedad de atroz Clearfield) que con ottos
compuestos ensayados, especialmente los andlogos del estado del arte previo

(compuestos No.5 & 8), debido a la inesperada fitotoxicidad mas baja en las
formulaciones de la invencién y a la mejor actividad herbicida.

De otra parte, en cuanto al enfoque problema solucién, me permito manifestar
que el problema a resolver con la presente invencién, puede ser visto entonces

como el suministro de una composicion alternativa para controlar el
crecimiento de plantas indeseables en cultivos tolerantes a los herbicidas

cuyo componente activo son los complejos de coordinacién ahora restringidos
a las dos sales de sodio de Trifloxisulfurona (modificacién By ).

En resumen, me permito decir que en D1 no hay ninguna sugerencia de que el
uso de una modificacién_cristalina de la trifloxisulfurona (complejos de
coordinacién) podria llevar a formulaciones herbicidas con un buen nivel de
fitotoxicidad combinado con una buena actividad herbicida en cultivos
resistentes al inhibidor ALS, en comparacién con sus anilogos (compuestos
5y 8) y la sulfonilurea metil-sulfometurona del estado del arte previo. Por
tanto, la invencién en estudio no solamente es novedosa, sino que también
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posee altura inventiva respecto 2 D1 que es el estado del arte mis cercano.

Sin embargo, la presente invencién no solamente es superior en términos de la
actividad bioldgica de las formulaciones, sino que también lo es en términos de
las propiedades fisicoquimicas de los compuestos cuando se comparan los
ingredientes activos que participan en la presente formulaciéon con los
compuestos que se dan a conocer en D1.

En efecto, las propiedades fisicas de los complejos de coordinacién de la
férmula I reclamados dentro de las formulaciones de la solicitud en estudio,
también son supetiores a las propiedades de la forma amorfa de la sal de

trifloxisulfurona descrita en D1. Esto es muy importante para la
preparacién de las formulaciones que comprenden la trifloxisulfurona en
calidad de ingrediente activo.

Con el animo de realizar una demostracién en cuanto a que el complejo de
coordinacién de la trfloxisulfurona que hace parte de las formulaciones
herbicidas de la presente invencién (modificacién B), también tiene
propiedades fisicas supetiores cuando se compara con la forma amorfa descrita
en D1, atentamente me permito adjuntar un CD con formato en mpeg que
muestra una comparacion intimamente relacionada de las propiedades de flujo
libre de la modificacién B que participa en las formulaciones de la presente
invencién, y la sal de sodio de la trifloxisulfurona descrita en D1.

El sefior examinador podrd apreciar que el recipiente de vidrio que estd
marcado como “A” contiene la sal de sodio de la trifloxisulfurona de D1 y que
la botella de vidrio que estd marcada como “B” contiene trifloxisulfurona
soédica como un complejo_de coordinacién cristalino monohidratado
(modificaciéon B) que es el componente principal de la formulacién herbicida de
la presente invencion.

Esta diferenciacién se puede llevar a cabo cuando se realiza la agitacién de los
recipientes, ya que se muestra como la sal de sodio de la trifloxisulfurona de
acuerdo con D1 se encuentra en aglomerados y se adhiere a las paredes
laterales del recipiente. Por el contrario, el complejo de cootrdinacién de la

trifloxisulfurona tiene una consistencia con mucho mas flujo libre y una

adherencia minima a las paredes laterales de la botella de vidrio, lo cual
permite una mayor versatilidad y manipulacién de las formulaciones de la

invencidn en estudio.

En relacién con lo anterior, también es deseo del solicitante hacer llegar una
traduccién informal de una declaracién preparada para el proceso de la solicitud
correspondiente en los Estados Unidos la cual se relaciona con la preparacion
del video y las conclusiones de las observaciones.

/Yy
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En conclusiéon, me permito decir que la prescr# invencién cumple con los
requisitos de claridad, novedad y nivel mvenuvq sobre las ensefianzas de los
documentos D1 y D2. Por lo tanto, solicito cor ente a ese despacho se sitva
aceptar los argumentos, las reivindicaciones y' los datos adicionales que
demuestran estos requennnentos de patentablhdad& de la solicitud y conceder el
privilegio de patente de invencién.

Sefior Superintendente,

JIMENA ESCOBAR URIBE
C.C.39.779.452 de Usaquén |
T.P. 68228 i
Céd. 5376

e A
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ANEXO 1

CD con video que muestra las propiedades fisicas del ingrediente activo de las
formulaciones de la presente invencion.
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ANEXO 2

Traduccién informal de una declaracién preparada para el proceso de la
solicitud correspondiente en los Estados Unidos, la cual se relaciona con la
preparacién del video y las conclusiones de las obsetvaciones.

/3




EN LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS REGISTRADAS DE LOS

ESTADOS UNIDOS
En re Solicitud de: Art Unit: 1616
Allen et al. Examinador: S. Qazi
Solic. Internac. No.: PCT/EP01/01360 Conf. No. 3821
Fecha de Clasif. S.Int.: Febrero 8 de 2001
Solic. en U.S. No.: 10/203,233
Fecha §371: Agosto 2 de 2002
Para: Uso novedoso de herbicidas
Accion: DECLARACION BAJO 37 C. F. R. §1.132
Fecha: Febrero 7 de 2007

Mail Stop Amendment
Comisionado para Patentes
P. O. Box 1450

Alexandria, VA 22313-1450

DECLARACION DE RANDALL CUSH

Randall Cush, por medio de este documento, declara como sigue:

1. Mi nombre es Randall Cush. Yo estoy empleado actualmente como
quimico en Syngenta Crop Protection, Inc., que tiene una oficina

localizada en Greensboro, Carolina del Norte. Yo tengo un Ph. D. en

/@
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quimica y he estado involucrado en el campo de la quimica por

aproximadamente diez (10) afos.

. Yo estoy haciendo esta declaracion en nombre de Syngenta Crop

Protection, Inc.,, el apoderado nombrado en la solicitud arriba

identificada.

. Entiendo que el Examinador ha rechazado ciertas reivindicaciones de

esta solicitud de patente basado en las enseianzas de WO 97/41112
para Fory. También entiendo que el Examinador ha desafiado a los
Solicitantes a demostrar la criticidad de la presente invencion, para
respaldar que la invencion reivindicada ahora, no es obvia en el estado

del arte previo.

. En un esfuerzo por mostrar la criticidad de la invencién reivindicada

ahora, yo hice el video presentado aqui como Prueba Instrumental 1,
para proporcionarle al Examinador una comparacién visual
estrechamente asociada de dos especimenes diferentes. En el video, el
primer espécimen que yo empleé, el cual marqué como “A”, es una
muestra de sal de trifloxisulfurona. El segundo espécimen que yo
empleé, el cual estd marcado como “B”, es una muestra del complejo de

coordinacion de la trifloxisulfurona.

. Como lo atestiguo y como se capturd en el video que yo hice, la sal de

trifloxisulfurona estd en aglomerados y se adhiere a las paredes
laterales del recipiente que contiene el espécimen. En contraste, el

complejo de coordinacion de la trifloxisulfurona tiene una consistencia




mas flujo libre y una adherencia minima a las paredes laterales del

recipiente que contiene el espécimen.

. Yo, el abajo firmante, estando advertido por el presente documento de

que las afirmaciones falsas intencionadas y las similares asi hechas son
castigadas por la ley con multa o prision, 0 ambas, bajo la Seccién 1001
del Titulo 18 del Cédigo de los Estados Unidos, y que tales afirmaciones
falsas intencionadas pueden hacer peligrar la validez de la solicitud o
cualquier expediciéon de patente, acto seguido, declaro que los hechos
establecidos en adelante en esta declaracién son ciertos, todas las
afirmaciones hechas con mi conocimiento propio son ciertas, y se tiene
la conviccidon de que son ciertas todas las afirmaciones hechas acerca

de la informacion y opinién .
Fin de la declaracion.

Fecha: 2/7/07 Por: (aparece firma)
Randall Cush
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REIVINDICACIO

1. Una formulaciéon herbicida para controlar el crecimiento inadecuado
de una planta en cultivos tolerantes al herbicida de plantas seleccionadas
de maiz, arroz y poroto de soja, caracterizada porque comprende por lo
menos un compuesto de la férmula | (modificacién—-B)

OCH,

qocmc'% ”ﬁ Na" o [H0] ()
= As N~ OcH,

N 80,-N-CO-NH

e e

que tiene un patrén de difraccion de rayos X en el polvo que tiene
-d[A}intensidad: 10,0/medio; 9,2 ffuerte; 8,6 /muy débil; 8,1 /débil; 7,2/fuerte;
6,9 / fuerte; 6,4/medio; 5,82/fuerte; 5,75/fuerte; 5,64 /muy fuerte; 5,53/muy
débil; 5,13/medio; 4,97/muy fuerte; 4,65/medio; 4,30/muy fuerte; 4,22/débil;
4,15/muy débil; 4,02 /débil; 3,94/débil; 3,79/medio; 3,73/débil; 3,31/muy
débil; 3,68/medio; 3,58/ débil; 3,52 /muy fuerte; 3,42 /muy débil; 3,37 /débil;
3, 31 /muy débil; 3,27/muy débil; 3,23/débil; 3,18/medio; 3,08/muy débil;
3,03/muy débil; 2,95/muy débil; 2,87/fuerte; 2,82/muy débil; 2,79/muy debil;
2,73/muy débil; 2,68/muy débil; 2,65 muy débil; 2,63/muy débil; 2,60/debil;
2,57/débil;

)

un compuesto de la férmula (1) (modificacion J)
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OCH,

qocn,ca N)l Na’ o THF .z ().
N As N7 > OCH

N~ $0,-N-CO-NH .

cjue tiene un patrén de difraccion de rayos X en el polvo que tiene
d[AVintensidad: 15,7/débil; 10,2 muy fuerte; 8,2/débil; 7,3/débil; 6,7/ debil; 6,5/
muy débil; 6,2/medio; 5,64/muy débil; 553/ débil; 542/ débil; 5,09/débil;
4,96/medio; 4,86/muy débil; 4,60 /medio; 4,37/medio; 4,24/débil; 4,11/muy
fuerte; 3,95 /muy débil; 3,90/débil; 3,81/muy débil; 3,717medio; 3,62/débil,
3,52/muy débil; 3,43/fuerte; 3,37/débil; 3,32/muy débil; 3,27/débil; 2,94/muy
débil y 2,82/medio,

en una cantidad herbicidamente efectiva para las plantas o para el sitio de las

mismas

2. La formulacién herbicida de acuerdo con la reivindicacion 1,
caracterizada porque la formulaciéon contiene desde 0,1 a 99% en peso del
compuesto de la formula |, desde 0,1 a 99% en peso de adyuvantes de
formulacién y desde 0 a 25% en peso de surfactantes.
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicacion No. 01-9426
Clasificacién internacional (IPC): A01 N47I36 A01M1/20
Concepto Técnico No. 3684

Patente de Invencién m:
Via Nacional ‘I

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 48
de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

1.1. Descripcion: Folios: 7 a 61 (como se radico
inicialmente)
1.2. Reivindicacioneé': Folios: 62 a 65 (como se radico
iniciaimente)
Folios: 231 a 232 (modificacion)
1.3.  Prioridad: Folios: 141 a 161, 10-02-2000, CH275/00

1.4.  Respuesta del solicitante Folios: 210 a 225

2. Anilisis de la Prioridad

o La materia comprendida en la prioridad corresponde a la materia
comprendida en la solicitud.

3. Objeto de la invencion

e Titulo de la solicitud:"Método para cont\rola‘r’-lel crecimiento inadecuado de
una planta en cultivos tolerantes al herbicida de plantas” folio 6.

o Una formulacién herbicida para controlar el crecimiento inadecuado de una

planta en cultivos tolerantes al herbicida de plantas seleccionadas de

maiz, arroz, y poroto de soja, caracterizada porque comprende por lo
menos un compuesto de la férmula I(modificacion B)
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OCH;

O
soz—N—oo——NH/K OCH, Nat - [m0 ]

gue tiene un patrén de difraccion de rayos X.
6 un compuesto de formula | (modificacion J)

- -

OCH,CF, OCH,

X +
soz—N—co—NH—K Na' o THFy) M

OCH;

que tiene un patrén'de‘difraccié'h qé rayo%'X, '

La formulacién herbicida de acuerdo con la reivindicacién 1, caracterizada
porgue la formulacién contiene desde 0,1 a 99% en peso del compuesto de
formula 1, desde 0,1 a 99% en peso de adyuvantes de formulacién y desde 0 a
25% en peso de surfactantes.

La invencion proporciona (de acuerdo con el nuevo capitulo reivindicatorio)
una formulacién herbicida para controlar el crecimiento inadecuado de una
planta en cultivos tolerantes al herbicida de plantas seleccionadas de maiz,
arroz, y poroto de soja, caracterizada porque comprende por o menos un
compuesto de la formula l(modificacion B) 6 (modificacion J).

Clasificacion Internacional de Patentes (IPC.) AO1N47/36// AO1M1/20

4. Determinacion del Estado de la Técnica
«Considerando que se reivindico prioridad, se buscaron documentos del

estado de la técnica con fecha de publicacion anterior a la fecha de
presentacion de la prioridad - reivindicada.
Fecha de presentacién de la solicitud prioritaria 10-02-2000
teniendo en cuenta la fecha indicada se realiz6 la busqueda en el estado de la
técnica de documentos relacionados con la solicitud encontrandose los
siguientes documentos mas relevantes:

N° | Documento | Titulo R izzll:zaciénde

D1 | WO9741112 | Suphonyl ureas salts as herbicides 06-11 1997

Novedosas sales de piridilsulfonilurea herbicidamene

D2 | CO009716 activas, procesos para  su preparacion, 30-10-2002*

composiciones gque comprenden estos compuestos y
uso de las mismas

* Reclama prioridad de 01-03-1999.
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5. Respuesta a los argumentos del solicitante:

Con respecto a lo argumentado por el solicitante sobre las modificaciones no
aceptadas , vale la pena anotar que el articulo 34 indica que “... La modificacién
no podra implicar una ampliacion de la proteccién que corresponderia a la
divulgacion contenida en al solicitud inicial.” Y que la proteccion de acuerdo al
articulo 30 de la misma decision esta dada al tenor de las reivindicaciones, por
esta razén el hecho de cambiar el ambito de las reivindicaciones corresponde a
una ampliacion de la materia originalmente presentada, ya que aparecen nuevos
elementos que deberian ser objeto de otra busqueda diferente. Ahora bien esto no
significa como lo indica el interesado que no se pueda solucionar problemas en
cuanto a requisitos de patentabilidad, pues partiendo de la materia comprendida
en el capitulo reivindicatorio presentado originalmente se puede limitar,
reorganizar adecuadamente, como debe ser conocido por un tramitador de
patentes, como por ejemplo incluyendo en la reivindicacion general las
ejecuciones particulares de las reivindicaciones dependientes con datos
especificos etc etc, con el propdsito de ajustar el capitulo reivindicatorio a lo que
es realmente el aporte técnico al acervo técnologico y sin ampliar la materia
originalmente presentada.

con respecto a que “no es acertado argumentar que si se aceptan las
modificaciones se deberia hacer, un nuevo examen de busqueda o que se
estarfan violando los derechos a terceros a oponerse, pues en este caso la
busqueda se hace con relacién al objeto de invencién que es el tema de
herbicidas activos de N-[3-(2-trifluoro-etoxi)-pridin-2-il-sulfonil-N’-(4, 6-dimetoxi-
pirimidin-2-il)urea para cultivos de plantas utiles y no simplemente para el método
para controlar plantas indeseables” , es necesario aclarar que tal como se
encuentra el titulo de la solicitud y las reivindicaciones originales, estan dirigidas a
un método y no a un compuesto. Por lo tanto es errado afirmar como lo hace el
interesado, que el objeto de la solicitud son los comguestos puesto que la materia
a proteger esta limitada por las reivindicaciones y estas originalmente no
reclaman los compuestos. Entonces debe ser claro que una cosa es el método y
otra cosa muy distinta son los compuestos. Asi las cosas, no es lo mismo realizar
una busqueda de anterioridades para un método, que realizar la busqueda para
compuestos quimicos. De la misma forma ocurre para la publicacion y las
oposiciones, es errado afirmar como lo hace el interesado, que un tercero se
hubiera opuesto contra toda la solicitud, puesto que la materia a proteger
solamente corresponde a la comprendida en las reivindicaciones y no a todo el
contenido del texto de la solicitud, por tanto no necesariamente se opondria a toda
la solicitud.

Ahora bien no obstante lo anterior, el presente estudio se realizé sobre el nuevo
capitulo reivindicatorio en razon a que realmente el método para controlar el
crecimiento se definié en funcién del compuesto aplicar, observacion que ya se
habia hecho en el concepto técnico anterior, de la misma forma que se habia
hecho con respecto a la composiciéon la cual igualmente se definié por el
compuesto.

Finalmente el nuevo capitulo relvmdlcatonq, aI |gual que el anterior, lo que
reclama como nuevos e inventivos.son los compuéstos de férmula |, los cuales
son conocidos en el estado de la técmca como se desprende de lo divulgado en el
documento CO-009716, que reivindica prioridad CH369/99 de 01-03-1999, el cual
comprende los compuestos de formula |, composiciones y uso de los mismos,
idénticos a los de la solicitud en estudio, objecién que ya se habia formuladoen el
concepto técnico anterior
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Con respecto a la novedad, el documento D2 citado es completamente valido por
cuanto fue presentado en Colombia antes de la fecha de presentacion de la
solicitud en estudio, reivindicando prioridad prioridad de fe fechia anterior y fue publicado en la
gaceta 521 de octubre 30 de 2002, por lo tanto es s considerado dentro del estado
de la técnica, de acuerdo con el articulo 16 de la decision 486; la fecha en la cual
se declar6 abandonada dicha solicitud fue el 29 de mayo de 2003, fecha para la
cual la presente solicitud ya habia sido presentada y ademas con prioridad,
igualmente se encontraba en tramite, por tanto la materia alli comprendida
pertenece al estado de la técnica, y no por el hecho de haberse retirado
posteriormente la anterioridad, se le restablece la novedad a la solicitud en
estudio. De otra parte el articulo en referencia no indica en que punto del tramite o
bajo que actuacion no se pueda considerar una solicitud que haya sido presentada
con anterioridad a la que se estudia.y que comprenda la misma materia a
proteger, si se interpretara el articulo como lo hace el interesado, entonces solo
seria valida para afectar la novedad, una solicitud anterior, también presentada en
Colombia, si se encuentra en tramite al momento en que se vaya a realizar el
estudio de patentabilidad correspondiente, lo cual resulta absurdo por cuanto al
momento de presentacion de la solicitud que se estudia, la solicitud anterior D2
para el presente caso, ya se encontraba en tramite.

Con respecto a la novedad y especialmente al concepto de “novedad absoluta”

que plantea el interesado es importante, anotar que el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina (proceso 88-IP-2005) define el concepto de novedad absoluta
como : “El concepto de novedad absoluta respecto de una invencién implica que
para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no
puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente,
ni en ningun otro pais. Es lo que se conoce como el alcance universal de la
novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la
técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo...."

Ahora bien el interesado expresa que para desvirtuar la novedad de la presente
invencion seria necesario que se demostrara que la invencion esta comprendida
en el estado de la técnica de forma total, al respecto indica que “el nuevo capitulo
reivindicatorio cubre una formulacién_herbicida, que esta definida por el
compuesto activo que es la modificacion cristalina mas preferida de la invencion,
es decir, la modificacién B, la cual es monohidrato sodio conn=1yMes sodioyr
y s son respectivamente 0 y 1 y otra modificacién preferida J que es solvato
donde n=1, M es sodio, res %, L es tetrahidrofurano y s es igual a cero.”

Al respecto cabe anotar que las modificaciones del compuesto de formuila | a las
que se refiere el nuevo capitulo reivindicatorio. se encuentran comprendidas
exactamente en el documento D2, folios 7 y 8; modificaciones B y J con sus
respectiva tabla de difraccion de rayos X. el procéso de obtencion para dichas
modificaciones se encuentra en el folio 10, las composiciones su proceso de
obtencion, formas de aplicacion se divulgan en los folios 17 a 26, ejemplos de su
accion herbicida folio 41, de la misma forma el capitulo reivindicatorio cobija los
compuestos de férmula |, sus modificaciones, procesos de obtencion, composicion
y métodos de tratamiento.

De manera que la materia a proteger comprendida en las reivindicaciones 1y 2
folios 231 y 232, consistente en una formulacion herbicida para controlar el
crecimiento inadecuado de una planta en cuitivos tolerantes que comprende por
lo menos un compuesto de formula | (modificacién B) 6 un compuesto de féormula |
(modificacién J) en una cantidad herbicidamente efectiva para las plantas o para el
sitio de las mismas. Y que contiene desde 0,1 a 99% en peso del compuesto de
la férmula 1, desde 0,1 a 99% en peso de adyuvantes de formulacién y desde 0 a
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25% en peso de surfactantes, se encuentra comprendida dentro del documento
D2, dado que realmente la composicion como se puede determinar a partir de las
reivindicaciones 1 y 2 no esta técnicamente definida como tal, se caracteriza en
funcion del compuesto que corresponde a las modificaciones B y J (formas
cristalinas) de los compuestos de N-[3-(2-trifluoro-etoxi)-piridin-2-il-suifonil]-N"-
(4,6-dimetoxi-pirimidin-2-il)-urea, y como debe ser de conocimiento de los
tramitadores de patentes esa forma de reivindicacién para composicién, su
patentabilidad esta ligada uUnica y exclusivamente a la novedad del compuesto.
Igualmente esas modificaciones a la molécula del estado de la técnica se
encuentran en el documento D2, por lo demas la reivindicacién N°2 reclama de
forma general, como es universalmente conocido para cualquier formulacién, que
puede contener el principio activo en cualquier porcentaje, un adyuvante y
opcionalmente un surfactante, y como ya se ha indicado esta manera de
reivindicacion es aceptable sélo cuando el principio activo es nuevo, por demas
todo lo cual también se divulga en D2, de igual-forma se indica que son aplicables
en cultivos de plantas como cereales, arroz, maiz, soya, en cultivos que se han
hecho tolerantes al herbicida etc.(folios 20 y 21)

Con respecto al nivel inventivo el interesado argumenta que “para la persona
medianamente versada en la materia no habria sido evidente una formulacién
pesticida como la reivindicada en la presente invencion, toda vez que el
componente activo que es el compuesto de férmula | que participa en la
formulacion de la solicitud en estudio se presenta como un complejo de
coordinacion...” _

Al respecto vale la pena anotar que el mismo interesado esta indicando que la
caracteristica de la formulacién esta dada por el principio activo o sea la
formulacién no aparece con sus caracteristicas técnicas como tal, es unicamente
como funcién del compuesto, de otra parte si bien en D1 se revelan sales de los
compuestos de formula |, que de hecho ya corresponden a formas cristalinas de
los respectivos compuestos de sulfonilurea, el obtener otras formas cristalinas a
partir de dichas sales ya obtenidas resuita obvio pues simplemente lo que se esta
haciendo es el proceso universalmente conocido de recristalizacién, empleando
agua (hidratos) u otros solventes individuales o sus mezclas (solvatos), y luego
determinar cualquiera de las.propiedades de ‘d,i_ché:s,;formas cristalinas, todo lo cual
corresponde a procesos convencionales rutinarios que no proporcionan altura
inventiva. Lo que es claro, es que los compuestos activos son del estado de la
técnica, al igual que sus sales, su actividad herbicida, procesos de obtencion y
métodos de aplicacion, asi que el hecho de realizar procesos rutinarios de
recristalizacion con solventes individuales o mezclas de ellos y caracterizar luego
los cristales, no proporciona una regla técnica nueva, ni enriquece el acervo
tecnoldgico, ni proporciona un salto cualitativo lo que no indica que la solicitud en
estudio carece de actividad inventiva, ya que de hecho los compuestos conservan
su conocida actividad herbicida. El atribuirle o encontrarle a las formas cristalinas
ciertas propiedades fisicas no es producto de la invencion.

Adicionalmente cabe anotar que en la descripcion de la solicitud folio 7 se indica
que se fratade “un nuevo uso de herbicidas” y especificamente se indica“La
presente invencion se refiere al uso de sales herbicidas activas de N-{3-(2-trifluoro-
etoxi)-piridin-2-il-sulfonil]-N'-(4,6-dimetoxi-pirimidin-2-il)-urea; de otra parte en el
folio 8 se indica que “Ahora bien se ha descubierto que ciertas sales de N-[3-(2-
trifluoro-etoxi)-piridin-2-il-sulfonil]-N"-(4,6-dimetoxi-pirimidin-2-il)-urea son
extremadamente adecuadas para controlar las malezas en los cultivos tolerantes
al herbicida seleccionados entre maiz, arroz y poroto de soja.

De acuerdo con la invencién, por tanto se propone un método para controlar el
crecimiento no deseado de una planta en los culfivos tolerantes al herbicida de
plantas utiles seleccionadas de maiz, arroz y poroto de soja...”
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De lo cual se puede determinar que realmente se trata de un uso de compuestos
conocidos, donde se presenta dicho uso como un método para controlar el
crecimiento de plantas no deseadas o sea el mismo uso que se conoce en el
estado de la técnica y que de acuerdo al nuevo capitulo se transforma en el uso
de dichos compuestos en una formulacion.

ix )l: _}

6. Analisis de patentabilidad (artlculo 14 D486)

6.1 Novedad (articulo 16 D486)
La novedad del objeto de la solicitud comprendido en las reivindicaciones 1 a
2, consistente  en:
¢ Una formulacién herbicida para controlar el crecimiento inadecuado de una
planta en cultivos tolerantes al herbicida de plantas seleccionadas de maiz,
arroz, y poroto de soja, caracterizada porque comprende por lo menos un
compuesto de la formula I(modificacion B)

OCH;,

e
Q( /K Na+ .
$S0,—N—CO —NH OCH, s+ - [1o ]

que tiene un patron de difraccion de rayos X
6 un compuesto de férmula | (modificacién J)

OCHZCF3 OCHS

X +
soz—N—co—NH—-K Na . THFy, M

OCH,4

que tiené un patrén de difraccion de rayos X,

La formulacion herbicida de acuerdo con la reivindicacién 1, caracterizada
porque la formulacion contiene desde 0,1 a 99% en peso del compuesto de
formula |, desde 0,1 a 99% en peso de adyuvantes de formulaciény desde 0 a
25% en peso de surfactantes.

Se ve afectada de acuerdo con lo divulgado en D2, correspondiente a una
solicitud ‘colombiana que reclama prioridad de una solicitud CH 369/99 de
marzo 1 de 1999, documento que divulga los compuestos de formula |, las
modificaciones a dichos compugestos con su réspectiva difraccion de rayos X,
su preparacion, método de aplicacion y su uso en cultivos de plantas
tolerantes al herbicida.

El nuevo capitulo reivindicatorio cubre una formulacién herbicida, que esta
definida por el compuesto activo que es la modificacién cristalina mas
preferida de la invencién, es decir, la modificacion B, la cual es monohidrato
sodio con n= 1y M es sodio y r y s son respectivamente 0 y 1 y otra
modificacion preferida J que es solvato donde n=1, M es sodio, res 72, L es
tetrahidrofurano y s es igual a cero.”
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Al respecto cabe anotar que las modificacionés dél'compuesto de férmula | de la
presente solicitud se encuentran comprendidas exactamente en el documento D2,
folios 7 y 8, modificaciones B y J con sus respectiva tabla de difraccién de rayos X.
el proceso de obtencion para dichas modificaciones se encuentra en el folio 10,
las composiciones su proceso de obtencion, formas de aplicacion se divulgan en
los folios 17 a 26, ejemplos de su accién herbicida folio 41, de la misma forma el
capitulo reivindicatorio de la anterioridad D2 cobija los compuestos de formula I,
sus modificaciones, procesos de obtencién, composicion y métodos de
tratamiento.

De manera que la materia a proteger comprendida en las reivindicaciones 1y 2
folios 231 y 232, consistente en una formulaciéon herbicida para controlar el
crecimiento inadecuado de una planta en cultivos tolerantes que comprende por
lo menos un compuesto de formula | (modificaciéon B) 6 un compuesto de formula |
(modificacién J) en una cantidad herbicidamente efectiva para las plantas o para el
sitio de las mismas. Y que contiene desde 0,1 a 99% en peso del compuesto de
la formula |, desde 0,1 a 99% en peso de adyuvantes de formulacion y desde 0 a
25% en peso de surfactantes, se encuentra comprendida dentro del documento
D2, dado que realmente la composicién como se.puede determinar a partir de las
reivindicaciones 1y 2 no esta técnicamente definida como tal, se caracteriza en
funciéon del compuesto que corresponde a Jas modificaciones B y J (formas
cristalinas) de los compuestos de N-[3-(2-trifluoro-etoxi)-piridin-2-il-sulfonil]-N"-
(4,6-dimetoxi-pirimidin-2-il)-urea, por tanto de acuerdo a la forma de reivindicacion
para la composicién, su patentabilidad esta ligada tnica y exclusivamente a la
novedad del compuesto. Igualmente esas modificaciones a la molécula del estado
de la técnica se encuentran en el documento D2, por lo demas la reivindicacion
N°2 reclama de forma general, como es universalmente conocido para cualquier
formulacion, que puede contener el principio activo en cualquier porcentaje, un
adyuvante y opcionalmente un surfactante, y como ya se ha indicado esta manera
de reivindicacion es aceptable sélo cuando el principio activo es nuevo, no
obstante como ya se indicé toda la materia de la presente solicitud se divulga en
D2, de igual forma alli se indica que los compuestos son aplicables en cultivos de
plantas como cereales, arroz, maiz, soya, en cultivos que se han hecho tolerantes
al herbicida etc.(folios 20 y 21)

6.2 Nivel inventivo (articulo18 D486) o
No obstante la solicitud ca'recé‘déi-‘hd\;édéa%iﬂ‘ééwﬁéces‘ario anotar que existen
documentos que también afectan su nivel inventivo, por tanto :

Las reivindicaciones 1 a 2 consistentes en : |

Una formulacion. herbicida para controlar el crecimiento inadecuado de una
planta en cultivos tolerantes al herbicida de plantas seleccionadas de maiz, arroz,
y poroto de soja, caracterizada porque comprende por lo menos un compuesto de
la férmula I(modificacién B)

X

S0,—N—CO—NH

OCH,CF,

Nat -« [H0 ]

3



240
que tiene un-patrén de difraccion de rayos X.
6 un compuesto de férmula | (modificacion J)

OCH,CF,
Q( Na"
soz—N—co—NH—K o THFy/5 h

que tiene un patron de difraccion de rayos X‘

1

La formulacién herbicida de acuerdo conla relvmdlcamén 1, caracterizada porque
la formulacién contiene desde 0,1 a 99% en peso del compuesto de formula |,
desde 0,1 a 99% en peso de adyuvantes de formulacion y desde 0 a 25% en peso
de surfactantes.

Presentan falta de nivel inventivo dado que:

Como ya se habia indicado en el numeral (5) de este concepto, en D1 se revelan
sales de los compuestos de formula I, que de hecho ya corresponden a formas
cristalinas de los respectivos compuestos de sulfonilurea, el obtener otras formas
cristalinas a partir de dichas sales ya obtenidas resulta obvio pues simplemente lo
que se esta haciendo es el proceso universalmente conocido de recristalizacion,
empleando agua (hidratos) u otros solventes individuales o sus mezclas (solvatos),
y luego determinar cualquiera de las propiedades de dichas formas cristalinas,
todo lo cual corresponde a procesos convencionales rutinarios que no
proporcionan altura inventiva. Lo que es claro, es que los compuestos activos son
del estado de la técnica, al igual que sus sales, su actividad herbicida, procesos de
obtencion y métodos de aplicacién, asi que el hecho de realizar procesos
rutinarios de recristalizacion con solventes individuales o mezclas de ellos y
caracterizar luego los cristales, no propormona una regla técnica nueva, ni
enriquece el acervo tecnolégico, ni proporciona un salto cualitativo lo que noindica
que la solicitud en estudio carece de actividad inventiva, ya que de hecho los
compuestos conservan su conocida actividad herbicida. Elatribuirle o encontrarle
a las formas cristalinas ciertas propiedades fisicas no es producto de la invencion.
Adicionalmente cabe anotar que en la descripcién de la solicitud folio 7 se indica
que se tratade “ un nuevo uso de herbicidas” y especificamente se indica “ La
presente invencion se refiere al uso de sales herbicidas activas de N-[3-(2-trifluoro-
etoxi)-piridin-2-il-sulfonil]-N"-(4,6-dimetoxi-pirimidin-2-il)-urea; de otra parte en el
folio 8 se indica que “Ahora bien se ha descubierto que ciertas sales de N-[3-(2-
trifluoro-etoxi)-piridin-2-il-sulfonil}-N "-(4,6-dimetoxi-pirimidin-2-il)-urea son
extremadamente adecuadas para controlar las malezas en los cultivos tolerantes
al herbicida seleccionados entre maiz, arroz y poroto de soja.

De acuerdo con la invencién, por tanto se propone un método para controlar el
crecimiento no deseado de una planta en los cultivos tolerantes al herbicida de
plantas utiles seleccionadas de maiz, arroz y poroto de soja...”

De lo cual se puede determinar que realmente se trata de un uso de compuestos
conocidos, donde se presenta dicho uso como un método para controlar el
crecimiento de plantas no deseadas o sea el mismo uso que se conoce en el
estado de la tecnica y que de acuerdo al nuevo capltulo se transforma en el uso
de dichos compuestos en una formulacién, es de anotar que la formulacién tal
como se reivindica y de acuerdo a lo que se divulga en la descripcién esta
caracterizada por el principio activo, en este caso la modificacion B 6 J del
compuesto de féormula I.

7



7. Conclusion:
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En consecuencia y por todo lo expuesto antenormente se recomienda Negar las
reivindicaciones: 1 a 2 (folios:231a232)
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