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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

202085
Bogota, D.C,
Abogado
LUIS PATINO LEYVA
ASUNTO Radicacién 03-21898
Tramite 011
Evento 378
Actuacion 519 -
Oficio %_0,,_6"6.;9_;5_:
Folios 6
Patente de Invencion Patente de Modelo de Utilidad D
Via Nacional D

Via PCT (fase nacional) Cap. | D Cap. Il

No. Sol. Internacional: PCT/EP01/10692
Fecha de Presentacion Internacional: 2001-09-17

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 comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcion: : Folios 16-27 2003-03-14
Reivindicaciones: Folios 28-29 2003-03-14
Prioridad; GB 0022835,3 Folio 1 2000-09-18

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacion de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del
plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad
reivindicada.

3. Objeto de la invencion
Titulo de la solicitud: Composiciones herbicidas de urea a base de hidrocarbilo ciclico

opcionaimente sustituido o heterociclico aromatico y método de control de crecimiento de
hierbas parasitas. Folio 1.

Objeto de la invencion: El objeto de la presente solicitud de patente de invencién se refiere
a composiciones herbicidas que comprende una mezcla de una benzoil ciclohexanodiona y
compuestos herbicidas de urea.

El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente radica en la necesidad de
disefiar composiciones herbicidas que controlen eficazmente el crecimiento de hierbas
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parasitas. Para solucionar ese problema técnico la presente solicitud plantea
composiciones herbicidas que comprende una mezcla de una benzoil ciclohexanodiona y
compuestos herbicidas de urea.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de Patentes
(CIP): AOIN 41/10.

4. Reivindicaciones relativas a un uso 0 a un segundo USO (articuios 14 y 21 D 486)

Las reivindicaciones 1 a 7 y 12, que se refieren a un método para la controlar el crecimiento
de hierbas parasitas corresponden a un uso. Pese a que en su preambulo se reclama un
metodo, dicho método corresponde al uso de la composicién de interés para la represion
de vegetacion indeseada,

La etapa de "aplicar” se refiere a una aplicacién y un método cuya Unica etapa corresponde
a una aplicacidn, se considera un uso, no protegido via patente de invencion.

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 7 y 12 no son patentables, de acuerdo con el
articulo 14 de la Decision 486.

5. De la solicitud de Patente

Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

El capitulo reivindicatorio es demasiado amplio y no cumple con el requisito de concision;
asimismo se considera una generalizacion que no se encuentra enteramente soportada en
la descripcion. En este sentido sirvase definir especificamente el objeto y el alcance de la
invencion, es decir, sirvase definir especificamente cada uno de los componentes de la
composicion de interés.

De otra parte, las reivindicaciones 13 y 14 no presentan ninguna caracteristica técnica ni de
la composicién, ni del producto correspondiente, por el contrario son ambiguas y generan
confusidn, sirvase retirarlas,

Asimismo sirvase retirar la frase “o una sal o un complejo metélico de ella aceptables en
agricultura con un diluyente o vehiculo y/o agentes tensoactivos herbicidamente
aceptables” puesto gque no solo es una extrapolacion que no se encuentra enteramente
sustentada en la descripcion, sino que ademas le resta concision al capitulo reivindicatorio.

Por ultimo, se llama la atencién del solicitante frente a que tanto la composicidon de la
reivindicacion 8, como el producto de la reivindicacion 11 se refieren a la misma materia y
hacen que el capitulo reivindicatorio no sea conciso. Se le recuerda al solicitante que un
indicio de falta de concisidn se ve reflejado en dos o mas reivindicaciones independientes
de la misma categoria (producto) que comprenden la misma materia. Sirvase limitar el
objeto y el alcance de la invencién,

En consecuencia, el capitulo reivindicatorio no cumple con el requisito de concision,
claridad y sustento en la descripcion de acuerdo al art. 30 de la Decisidén 486.

Descripcién (articulo 28)
La descripcion resulta ser insuficiente para el amplio alcance que tiene el capitulo
reivindicatorio. Se le recuerda al solicitante que la descripcion debe ser una divulgacion

suficiente y adecuada de la materia que se esta reclamando, pero definitivamente el
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alcance de la misma, va mucho mas alla de aquella materia que se encuentra enteramente
soportada en la descripcion.

En consecuencia la descripcion no cumplié con el requisito de claridad y/o divulgacidn
completa de acuerdo al art. 28 de la Decision 486 y el art. 22 del Tratado PCT.

6. Determinacion del Estado de la Técnica
Considerando que la fecha de la solitud prioritaria 2000-09-18 se realizé la busqueda en el

estado de la técnica y se encontraron los documentos relacionados a continuacion que
pueden afectar la patentabilidad del objeto de la presente solicitud:

N® | Documento Titulo Fecha de publicacidn
srtain 202 nitrobenzovl)-1.3-
1 EP0186118 Certain .2 {2 {11f:0b¢!t~oy2) 1.3 1986-07-02
cyclohexanediones.

Synergistic herbicidal compsns. - contg, 2-

. 2 DE4216880 benzoyl-1,3-cyclohexane-dizone dertv. and 1393-11-25

at least one other herbicide

3 [P7010713 Herbicide composition 1995-01-13

Las nnterioridades citadas sc pieede enconfrar en la siguiente URL
Iipweerldwide.espacenel. compublication Details/cited Docianents 7 CC=VO&SNR=02 219194 1K C=A1 FT=D&ND=3&date=200
20321&DB=EFQDOCEHacide=en_EP

El documento 1 divulga compuestos de formula (1) que tienen buena actividad herbicida, asf
como su proceso de sintesis y composiciones que los comprenden,

R1
¢ R3, RZ | R’
ré RS
® 5
r6

El documento 2 divulga composiciones herbicidas que comprénden A) un compuesto de
formula () y B) un compuesto derivado de sulfonilurea.

€

El documento 3, divulga una composicion herbicida con excelente actividad contra diversas
malezas de hoja ancha y malezas de hoja estrecha, a una baja tasa de aplicacion y con
una poca fitotoxicidad al maiz. Dicha composicion herbicida comprende; (A) un compuesto
de urea de la formula | y (B) un compuesto de la férmula (1)
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7. Analisis de patentabilidad (articulo 14 D486)
Novedad (articulo 16 D486)

La solicitud de patente en estudio presenta, segun la reivindicacién 8, una composicion
herbicida que comprende:

(a) Un herbicida de urea tal como se definid en la reivindicacidn 1, y

(b) 2-(2'-nitro-4'-metilsulfonilbenzoil)-1,3-ciclohexanodiona o una sal o un complgjo
metalico de ella aceptables en agricultura con un diluyente o vehiculo y/o agentes
tensoactivos herbicidamente aceptables.

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales

solicitud (reivindicacién 8) D1 D2 D3

sugiere una una composicion una compaosicion
composicién herbicida | herbicida que - herbicida que
que comprende: comprende; comprende:

una composicién herbicida
que comprende:

Un herbicida de urea tal - .
- un herbicida de urea un herbicida de urea -
como se definid en la (pagina 26, lineas 13- | (reivindicaciones) un herhicida de urea

reivindicacién 1,y 15) (resumen)

2-(2'-nitro-4'-
metilsulfonilbenzoil)-1,3-
ciclohexanodiona o una sal

o un complejo metalico de | 2-(2'-nitro-4'- 2-(2'-nitro-4'- 2-(2"-nitro-4'-
ella aceptables en | metilsulfonilbenzoil)- metilsulfonilbenzoil)- . ; .

\ ; X . . metilsuifonilbenzoif)-
agricultura con un | 1,3-ciclohexanodiona | 1,3-ciclohexanodiona 1 3-ciclohexanodiona
diluyente o vehiculo y/o | (compuesto 26, {reivindicaciones) {fesumen)
agentes tensoactivos | pagina 11)
herbicidamente
aceptables.

Las caracteristicas esenciales de la composicion de la reivindicacién 8 ya habian sido
divulgadas en su totalidad en cualquiera de las anterioridades citadas.

El documento 1 divulga compuestos de formula (I) que tienen buena actividad herbicida,
especificamente  divulga el  2-(2-nitro-4'-metilsuifonilbenzoil)-1,3-ciclohexanodiona
{compuesto 26) e indica que dichos derivados pueden ser formulados en combinacidn con
otros herbicidas conocidos en el arte, entre los cuales se incluyen especificamente
derivados de sulfonilurea, iguales a los compuestos considerados en la composicion de |a
presente invencion.
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El documento 2 divulga composiciones herbicidas con actividad mejorada que comprenden
A} un compuesto de formula (I) y B) un compuesto derivado de sulfonilurea.

R' o0 o0

R9

6

El documento 3, divulga una composicién herbicida con excelente actividad contra diversas
malezas de hoja ancha y malezas de hoja estrecha, a una baja tasa de aplicacion y con
una poca fitotoxicidad al maiz. Dicha composicion herbicida comprende: (A) un compuesto
de urea de la férmula | y (B) un compuesto de la formuta 1.
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En consecuencia, |a reivindicacion 8 carecen de novedad, segun lo divulgado en cualquiera
de los documentos D1 ¢ D2 o D3. Las reivindicaciones dependientes no mencionan alguna
caracteristica que haga nueva a la composicién de la reivindicacion 8, por lo cual se
considera que no son nuevas. Igualmente, de manera analoga el producto de la
reivindicacion 11 también carece de novedad.

Consideraciones adicionales,

Se llama la atencion del solicitante frente a que si bien es cierto, existe la posibilidad de que
la composicion de interés resulte novedosa, dependiendo de la sulfonilurea que se combine
con la mesotriona o de Ia proporcion de combinacion, dicha combinacion no resultaria
inventiva, dado a que corresponderia a una alternativa obvia a partir de los documentos
citados. Notese que en ellos se ensefia que al combinar mesotriona con sulfonilureas se
logran mejoras en actividad, asi que escoger otra sulfonilurea de las ya conocidas seria una
alternativa evidente que no involucraria altura inventiva.
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8. Conclusidon

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados asi:

Reivindicaciones

Requisito que

N Documento N* afectadas afecta
1 EP0186118 8-11y13-14 Novedad
2 DE4216880 8-11y13-14 Novedad
3 JP7010713 8-11y 13-14 Novedad

123

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

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e). del

capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica N° 10 de 2001.

JOSE LUIS SAEAZ:‘E; LOPEZ

Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue potificado por fijacion en lista, de fecha
2% 1gR. 202

Elaborado por: Sandra Isabel Calderén.

Revisado por: Jacqueline Alfonso
Aprobado por: José Luis Salazar.
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