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Fecha de Sohcnud Diciembre 13 de 2002

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes
identificado, me refiero al Oficio No. 14885 notificado por fijacién en lista del 21 de Noviembre
de 2008.

2. Mediante el Oficio No. 14885 se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene
las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Al respecto,
atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

2.1. CLARIDAD DE LA SOLICITUD Y UNIDAD DE INVENCION.

Para subsanar las objeciones que sobre claridad y unidad de invencion hizo su Despacho,
presento nuevo pliego reivindicatorio con seis (6) reivindicaciones en el cual se han hecho
cambios que permiten apreciar claramente el objeto reivindicado en la presente solicitud de
patente, pues los compuestos reivindicados poseen estructuras similares y se encuentran
plenamente sustentadas en la descripcion. Las modificaciones al capitulo reivindicatorio fueron
las siguientes:

- Los sustituyentes de los compuestos reclamados se han limitado a aquellos que se
encuentran debidamente sustentados en la descripcion.

- Las reivindicaciones 4 a 8 han sido eliminadas de este pliego reivindicatorio.
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- Con respecto a la reivindicacion 3, la misma fue debidamente separada en tres procesos
diferentes y se limito a los compuestos que se encuentran completamente sustentados en el

capitulo descriptivo.

De esta manera es claro que con las anteriores modificaciones del capitulo reivindicatorio
quedan subsanadas las objeciones que por claridad y unidad de invencion hizo su Despacho,
ya que ahora, dicho pliego reivindica un Gnico concepto inventivo y un producto en los términos
sugeridos por su Despacho y permite determinar el alcance de la proteccion reivindicada y
compararla frente al estado del arte, de acuerdo con las disposiciones de los articulos 14 y 30
de la Decision 486.

3. Por lo tanto, le solicito se sirva continuar con el trdmite de la presente solicitud pues las
reivindicaciones involucran un Unico concepto inventivo y se presentan de una forma clara y en
consecuencia, con fundamento en las mismas una persona versada en la materia podria
realizar el examen de patentabilidad de la presente invencién. A pesar que las objeciones que
sobre claridad plante6 ese Despacho en el oficio No. 14885 se deben tener por superadas, en
el evento que el Despacho considere que sea necesario, respetuosamente le solicito hacer uso
de la facultad que le otorga el articulo 45 inciso 2. de la Decisién 486 de la Comision de la
Comunidad Andina a efecto de requerir nuevamente de nuestra parte cualquier
complementacion o aclaraciéon que considere necesaria.

R

4. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la
presente solicitud de patente, atentamente solicito que se continde su tramitacion.

5. Anexos:
5.1. Nuevo pliego reivindicatorio con seis (6) reivindicaciones;

5.2. Formulario para modificaciones;
5.3. Recibo por concepto de modificaciones en solicitud pendiente.

EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929
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Anexos
Comprobante de pago de la tasa por $111.000, por concepto de modificaciones.
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EI Poderes, si fuere el caso
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Documento que acredita la existencia y representacion legal de las partes, cuando sean
personas juridicas.

gg >




10

. 15

4

20

25

REIVINDICACIONES

1.- Compuestos de la férmula (1)

A 0O-G
B
\ Het (I),
w .
O
en la que
Het es
X )
I ,}——Y A -
N
X es CHjs,
Y es
w es O, NH,

A/B es —(CHz)o~-CHOCH,;-(CHy),-
—(CH,)2-CHOC;Hs-(CH2).~
—(CH3),-CHCH3-(CHa).-
—(CHz)2-O-(CHy)2-, CH2-O-(CHy)s

A es CH;
B es CH3
G significa hidrogeno (a) o significa uno de los grupos
& 0
2
R ~

)kﬁ'i by o )'!\ o {c) >
donde
R’ significa

O

Compuestos de la férmula (1) segan la reivindicacion 1, en la que

R?  significa etilo

significa metilo,

significa fenilo substituido en caso dado por cloro,

> < X N

significa metilo,
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B significa metilo, o

Ay By el tomo de carbono, con el que estan enlazados, significan ciclohexilo, que esta
substituido en caso dado por metoxi o por metilo,

w significa N-D u oxigeno,

D significa hidrégeno,

G significa hidrégeno.

3. Procedimiento para la obtencién de compuestos de la férmula (1) segun la
reivindicacién 1, caracterizado porque se obtienen los compuestos de las férmulas (I-1-A-
a-1, I-1-A-a-2, I-1-A-a-3, I-1-A-a-4, |-1-A-a-5, I-1-A-a-6, I-1-A-a-8, |-1-A-a-13 y |-1-B-a-3)

D
A/

B—N o (1-1-A-2) hasta (1-1-B-a)
/,.,2

HO Het

en la que

A, B, O y Het tienen los significados anteriormente indicados,

si

se condensan intramolecularmente los compuestos de la formula (lI-A-1, [I-A-2, 1I-A-3, lI-
A-4, II-A-5, II-A-6 y 1I-B-3)

coRr*

A——i—B
1y
D’NY\Het
(o]

en la que

A, B, O y Het tienen los significados anteriormente indicados,
y

R® significa alquilo,

en presencia de un diluyente y en presencia de una base.

4. Procedimiento para la obtencién de compuestos de la férmula (1) segun la
reivindicacion 1, caracterizado porque se obtienen los compuestos de la férmula (I-2-A-a-1
y I-2-A-a-2)

A HO

N Het (1-2-A-a) hasta (1-2-B-a)

0
O

245

367




en la que
A, B y Het tienen los significados anteriormente indicados,
Si

se condensan intramolecularmente compuestos de la formula (IlI-A-1 y [1-A-2

A cOR

tuy
B 0o
W’(\Het
O
en la que

A, B, Het y R® tienen los significados anteriormente indicados, en presencia de un

diluyente y en presencia de una base,

7\ 10 5. Procedimiento para la obtencién de compuestos de la férmula (1) segin la

reivindicacion 1, caracterizado porque se obtienen los compuestos de la formula (I-3-A-a-1

y [-3-A-c-1)
! A HO
B
Ny Het (I-3-A-a) hasta (I-3-B-a)
s
| o]
ien la que

15 A, By Het tienen los significados anteriormente indicados,

si
- se ciclan intramolecularmente compuestos de la formula (IV-A-1)
e A_B
N
) 3 O
(o
w 0

en la que
20 A, B, Hety R®tienen los significados anteriormente indicados y
W' significa hidrégeno, halégeno, alquilo o alcoxi,
en caso dado en presencia de un diluyente y en presencia de un acido.

6. Agentes pesticidas y agentes para la lucha contra las malas hierbas, caracterizados
25 porque tienen un contenido en al menos un compuesto de la férmula (1) segun la

reivindicacion 1.

LMA\LMA\ID-143956\WPCL0698
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2020
Bogota, D.C., (31-07-09)

Abogado

Emilio Ferrero

(Apoderado)

Solicitante: BASF AKTIENGESELLSCHAFT

ASUNTO Radicacion: 02-112979
Tramite 002
Evento 001
Actuacioén 430
Oficio 5399
Folios o005
Patente de Invencion - g
Via PCT (fase nacional) Cap. Il -j
No. Sol. Internacional EPO01/06174
Fecha de Presentacion Internal. 31-05-2001

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45
de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:
1. Documentos estudiados
1.1 Descripcién: Folios: 123 a 275 (como se radico inicialmente)
1.2 Reivindicaciones: folios 276 a 308 (como se radico inicialmente)
342 a 350 (modificacion)
359 a 361 (modificacién)

1.3 Prioridad: DE10029077.9- 13-06-2000
1.4 Respuesta del solicitante: folios: 358 a 362
2. Analisis de la Prioridad

e La materia comprendida en la prioridad corresponde a la materia
contemplada en la presente solicitud.



3. Objeto de la invencién
o Titulo de la solicitud: Heterociclos Hetaril-substituidos

* La invencion comprendida en las reivindicaciones N°s 1 a 2 consiste en
compuestos de formula |
G

A
B
\
Het
Vv
O
En la que:
Het significa
*
Y

N

X significa metilo,

Y significa los grupos

W es O, NH

A/B es: -(CHz)z-CHOCHs-(CHz)z-
-(CH2)2-CHOC;H5-(CH,),-
-(CHz)2-CHCH3~(CHa)2-
~(CH2)2-0-(CHg)2-(CHg),-
-(CH2-O-(CHy)3

AesCH; BesCH;

G significa (a) H, 6 uno de los grupos

(b) 0 (c)

0 o)

R2

R significa



4,

4.1.

42.

y Ry significa etilo.

-Procedimiento para la obtencién de compuestos de férmula | (reivindicacién
3)correspondientes a compuestos de formulas 1-1-A-a hasta I-1-B-a.

- Compuestos de formulas (I-2-A-a-1 y I-2-A-a-2)(reivindicacion 4)

- Compuestos de formulas (I-3-A-a-1 y I-3-A-c-1)(reivindicacion 5)

- Agentes pesticidas y agentes para la lucha contra las malas hierbas
(reivindicacién 6)

Se plantea que la solicitud proporciona nuevos compuestos hetaril-
substituidos que son activos contra pestes de plantas, de la higiene, de
productos almacenados y contra parasitos en animales.

¢ Clasificacién Internacional de Patentes (IPC.).A01N43/90, A61K31/427

De la solicitud de Patente (segun el caso)

Descripcion (articulo 28 D. 486)

e La descripcidn no presenta una divulgacién suficiente respecto a la

actividad de los compuestos que se pretende proteger, no se ensefia
ejemplos, ni tablas que muestren que dichos compuestos posean la
actividad que se les atribuye, asi como tampoco se demuestra su
efectividad y/o ventajas frente a los compuestos del arte previo.

Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

Con respecto a las reivindicaciones N°s 3, 4 y 5 relacionadas con los
procesos de obtencion de compuestos de férmula |, corresponden a
procesos diferentes, los cuales no estan definidos por sus condiciones ni
etapas, solo se enuncia de manera general el tipo de reaccion.

Cabe anotar que la reivindicacion N°5 contempla la obtencion de
compuestos) donde W puede ser “S”, lo cual no resulta coherente dado que
de acuerdo con la limitacion realizada (reivindicacion 1), W solo puede ser O
6 —NH, por tanto los compuestos con “S” no estan comprendidos dentro de
dicha reivindicacion.

De igual forma no es coherente la forma como se indica los compuestos de
formula | que se van a obtener, porque se indica dentro del texto de la
reivindicacion 4, por ejemplo que “...caracterizado porque se obtienen
compuestos de la férmula (1-2-A-a-1y 1-2-A-a-2), no obstante dentro de la
misma reivindicacion frente a la formula estructural se indica (I-2-A-a) hasta
(1-2-B-a) lo cual no es congruente, lo mismo ocurre con las reivindicaciones 3

y 5.

C:7
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5. Unidad de invencion (articulo 25 D 486)

E! nuevo capitulo reivindicatorio continta presentando falta de unidad de
invencién porque se esta reivindicando:

-Compuestos de féormula |, que presentan:

un anillo de cinco miembros con un heteroatomo “W” que puede ser
oxigeno 6 N-H, sobre este mismo anillo se encuentran otros sustituyentes
como “A” que significa metilo y “B” que significa metilo. Pero también Ay
B junto con el atomo de carbono al cual estan enlazados pueden formar
un anillo que puede ser un ciclo o un heterociclico , “Het” significa tiazolilo,
substituido con un grupo “Y” que corresponde a un p-clorofenil o un p-
metilfenil, G puede ser un grupo cetonico unido a un p-clorofenil, o un
ester.

Por lo tanto: en primer lugar no es lo mismo un heterociclo que tiene
nitrégeno, que uno que tiene oxigeno, en segundo lugar una cosa es
cuando A y B significan c/u metilo, diferente a cuando forman un ciclo,
puesto que corresponden a grupos diferentes, en razén a lo anterior se
puede determinar que se contemplan compuestos estructuraimente
diferentes.

-De la misma forma las reivindicaciones N°3 a 5 cubren diferentes
procesos para la obtencion de compuestos de formula |, porque se
incluyen compuestos heterociclicos donde Wes N, Oy Sy ademas Ay B
tienen los significados indicados anteriormente o sea que los procesos
igualmente conducen a compuestos diferentes.

En consecuencia no existe unidad de invencion: en primer lugar porque
dentro de la formula 1, se encuentran compuestos que son
estructuralmente diferentes. En segundo lugar se reivindican diferentes
procesos de obtencién de acuerdo a los compuestos de formula |, a
obtener.

Por tanto se podria agrupar los compuestos para los grupos inventivos de
acuerdo a:

- compuestos donde W es N, Ay B son metilo
- compuestos donde W es N, Ay B forman un ciclo
- compuestos donde W es O , A y B son metilo
- compuestos donde W es O , A y B forman un ciclo

6. Determinacion del Estado de la Técnica

Para efecto de continuar con el estudio de patentabilidad el interesado
debe ajustar la solicitud de acuerdo con los requerimientos formulados,
conformando un Gnico concepto comun inventivo, sin introducir materia
diferente a la originalmente presentada.

Ahora bien no obstante lo anterior, se realiz6 una busqueda parcial para los
compuestos del primer grupo, para lo cual se tuvo en cuenta la fecha de
presentacién de la solicitud prioritaria, y no se encontraron documentos
relacionados con los compuestos del éste primer grupo.
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Sin embargo es necesario que el solicitante ajuste la solicitud para
complementar la busqueda y continuar con el tramite.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de 60
dias contados a partir de la fecha de notificacion de la presente comunicacion. En
caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Notifiquese el presente oficio r@e a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e),
del capitulo quinto del titulo grimero de la Circular Unica N° 10 de 2001.

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de Diviﬁ'ié de Nuevas Creaciones

El anterior requa&r@ﬁﬁ}pm%e notificado por fijacion en lista, de fecha

EXAMINADOR TECNICO
CONCEPTO TECNICO No.2540 Codigo No.202013




