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‘solicitante el

Fecha de solicitud: Marzo: 11 de 2004.

1. Yo, Luz Clemencia de PAEZ,
domiciliada en Bogota, D.C.,
ciudadania N° 35.456.344 de TUsaquén

mayor

del solicitante en el asunto antes identificado,

Oficio No.

2010 solicité un plazo de treinta (30)
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rSuperlntenden01a de Industria y Co  Act444 RESPUESTAREQUE Folios: 13
E. S. D. - —r e e
~Trémite : 011
—Evento : 379
Actuacién : 444
Referencia : Expediente No. 04022481 :
_Asunto Solicitud de patente para: “Mezclas
herbecidas basadas en 3-feniluracilos”.
Solicitante BASF AKTIENGESELLSCHAFT .

de edad, mayor de edad,

identifiicada con la Cédula de-

, obrando como apoderada
me refierpo al

12842 notificado por fijaciién -en lista del 20 de

as para dar respuesta a

Noviembre de 2009. Mediante memorial raé%:ado el 16 de Febrero de

este oficio.

2. Mediante el Oficio No.
informe del examen de
observaciones hechas por su Despacho sol
de patente. Atiendo a las observaciones

3. Requisitos de patentabilidad:

Su Despacho concluye que el nivel
solicitud de patente

12842 se puso en conocimiento del

fondo que contiene las
yre la presente solicitud
de la siguiente manera: -

inventivo de la presente
se ve afectado por 1los

documentos WO

97/42176 (D1), WO97/45418 (D2) y WO00/02867 (D3).

Su Despacho enuncia:

“De acuerdo a lo divulgado en 1los

documentos citados

como

anterioridades. se encuentra que D1 revelp compuestos del tipo de

los feniluracilos con actividad herbicid
formulados con otro tipo de
encuentra el glifosato”.

NIT. 860.041.367-3

pesticidds

R, los cuales pueden ser
entre los cuales se

3611
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“De igual forma en D2 se describen compuestos herbicidas de
feniluracilos que pueden ser formulados con otros principios
activos pesticidas entre ellos el glifosato”.

“Lo mismo ocurre con D3 donde se encuentran feniluracilos en
combinacién con otros pesticidas como el glifosato”.

“Por tanto la combinacién de compuestos herbicidas del tipo de los
3-feniluracilos con otros principios activos, se conoce en el arte
previo donde igualmente se ensefla la combinacién con el glifosato,
de manera que una persona del nivel medio en conjunto con sus
conocimientos puede derivar del estado de la técnica la
composicién reivindicada, dado que se conoce en el arte previo que
dicha combinacién es posible”.

“De otra parte las composiciones del estado de la técnica, que
involucran compuestos de 3-feniluracilo con diferentes tipos de
pesticidas, incluido el (glifosato, conservan la actividad
herbicida, por tanto no existe ningin salto cualitativo con
respecto a la regla técnica, que proporcione nivel inventivo a las

A composiciones de la solicitud en estudio”.

Con respecto a lo seflalado por su Despacho mi representada desea
sefialar lo siguiente:

El articulo 18 de la Decisién 486 sefala lo siguiente:

“Articulo 18.- Se considerard que una invencidén tiene
nivel inventivo, si para una persona del oficio
normalmente versada en la materia técnica
correspondiente, esa Iinvencién no hubiese resultado
obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del
estado de la técnica”.

De conformidad con el anterior articulo, se expone a continuacién
el por qué la presente invencién posee nivel inventivo frente a
los documentos WO 97/42176 (D1l), WO097/45418 (D2) y WO00/02867
(D3) : .

Inicialmente, se pone de presente a su Despacho lo que indica el
Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de invencién en
las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad
Andina con respecto a la evaluacién del nivel inventivo:
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“El Examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda
objecién respecto a la falta de nivel inventivo de una invencidn

»l,

debe probarse a partir del estado de la técnica”;

“La prequnta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la
técnica en su conjunto existe alguna indicacién gque lleve a la
persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de
la técnica mds cercano para resolver el problema técnico, de tal
forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor
de la(s) reivindicacidn(es)”. (Negrita fuera del texto).

Adicionalmente, este mismo Manual sefiala que una composicién tiene
nivel inventivo cuando:

"Las composiciones suelen presentar nivel inventivo por la
presencia de un efecto sinérgico. E1 efecto que presentan es
superior al que se podria esperar se sumaran los efectos o
actividades de sus componentes por. separado”’. .

De acuerdo con las anteriores citas, podemos afirmar, que el
requisito denominado “nivel inventivo”, surge al considerar que
una invencidén implica una actividad inventiva, si aquella no
resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un
experto en la materia. Adicionalmente, es <claro que para la
evaluacién de nivel inventivo los documentos citados deben
revelar sugerencias y enseflanzas claras para el técnico en la
materia que lo lleven a obtener la presente invencién.

Asimismo, es claro que si las composiciones reivindicadas
presentan un efecto técnico superior al que se podria esperar
sumando los efectos de sus componentes por separado (sinérgico),
la materia reivindicada se debe tener como inventiva.

A este respecto, es importante resaltar que para que un efecto

sinérgico sea <considerado como wuna actividad conocida, = lo’

importante es verificar si un inventor practicé y confirmé
realmente el efecto de una invencién de manera suficiente para
reconocerla como su invencién. Esto tiene mucha influencia para
decidir el alcance de proteccién de una invencién o el estado de
la técnica anterior para invenciones posteriores. Si un inventor
anterior realmente conduce un experimento sobre su invencién y la
describe como un ejemplo, su invencidén perteneceria al alcance del
derecho del inventor y posteriores inventores no podrian tener
ningin derecho sobre esta.

1 IEPI, BID. “MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA”. Quito, Ecuador 2004. P&gina
76.

? Ibidem. PAgina 83.




1 alcance del derecho del’ inventor | anterior debe estar

ingido, y también se le debe otorgar una compensacién a un
inventor posterior que descubra nuevos hechos (efectos sinérgicos)
a la invencién anterior para contribuir con el desarrollo de la
tecnologia._sln tal consideracién, si todos lbs derechos se deben
dar al inventor anterior solo porque él describié muy ampliamente
esta especificacién esto desalentaria a posteriores  inventores ya
que impediria el desarrollo de la ciencia por cuanto a nadze le
. intéresaria continuar investigando sobre dicha ‘materia en la .
medida que no seria posible obtener el privilegio de patente para
una nueva creacién al respecto; y adicionalmente .esto propiciaria
que los inventores describieran sus especificaciones de manera mny

ggglla.

inismo modo, el Examinador al realizar el examen de nivel
ivo debe verificar las enseflanzas del arte previo sin
ar - la posicién de un inventor que $e preguntaria cémo
"Tfienar el problema técnico en cuestién. Lo anterior, por
0 si 8se adopta la posicién del inventor y se tiene
¢imiento tanto del arte previo como de 1la forma como
ivamente se solucioné el problema técnico, la invencién en
0s los casos le resultard obvia y evidente.

*a. bien, teniendo en cuenta lo anterior y por las 31gu1entes
es, mi representada considera que las relv1nd1cac1ones de la
nte solicitud son inventivas frente a ;los documentos WO
2176 (D1), WO097/45418 (D2) y WO00/02867 :(D3) citados por su
DGSgaého Veamos: A '

Lg‘gresente solicitud de refiere a composicidnes herbicidamente
‘activas que comprenden compuestos de formula I

- Rl es metilo o NHy;

‘TgR2  " es haloalquilo C;-C;;




-'R* - es hidrogeno o halégeno;
R es halégeno o ciano;

R® es hidrogeno;

Rf; R 1ndepend1entemente uno del otro son hldﬁogeno, alquilo C;=Cg¢,
aiqnenllo C3-C¢ 0 alquinilo C3-C¢ v glifosato.

Sin embargo, los documentos D1-D3 citados @or su ~Despacho no
sugieren o enseflan especificamente las combinacionés  aca
reivindicadas y/o que las mismas podrian' poseer un ‘efecto
herbicida superior (sinérgico). :

- los tres documentos D1, D2 y D3, divulgan fenlluraczlos cnmo'
.cldas, ‘que tienen con respecto al sustituyente en la p081cién
al grupo urac1lo, una estructura quimica completamente’

ELos ‘feniluracilos divulgados en D1 pueden tener en la posicién
~ meta del grupo uracilo un grupo aminosulfonil, mientras que 1los
f@#iluracilos de acuerdo con la presente invencién son sustituidos
é;m1sma posicién por un .radical “aminosulfonilamino”, el cual
Jéncuentra unido al anillo fenil por medio de un grupo

Feniluracilos de acuerdo con la presente invencién

Fen11urac1los de acuerdo con Dl.
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- Los feniluracilos divulgados en D2 pueden ser sustituidos en
la posicién meta del grupo uracilo por un grupo formil o
alquilcarbonilo, mientras que los feniluracilos de acuerdo con
la presente invencién presentan en la misma posicién un radical
“aminosulfonilaminocarbonilo”:

Feniluracilos de acuerdo con D2.

- Los feniluracilos divulgados en D3 pueden tener en la posicién
meta del grupo uracilo un sustituyente aril(ciclo)alquileno o
heterociclil (ciclo)alquileno, que se encuentra unido al anillo
fenil por medio de un grupo aminocarbonil, mientras que 1los
feniluracilos de acuerdo con la presente invencidén se encuentran
sustituidos en la misma posicién por un “sustituyente
aminosulfonil”, el cual se encuentra unido al anillo de fenilo
por medio de un grupo carbonilamino:

Feniluracilps de acuerdo con la presente invencién
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] | ! alkylene
uracil ‘NY cycloalkylene heterocycly
Rﬁ !a5 Q

Feniluracilos de acuerdo con D3.

Asi entonces ninguno de los documentos D1, D2 o D3 divulgan las
caracteristicas esenciales de los feniluracilos de acuerdo con
la presente invencién. En efecto, los feniluracilos divulgados
en D1, D2 y D3 difieren claramente de los feniluracilos de
acuerdo con la presente invencién.

Por lo tanto, las propiedades estéricas, quimicas y fisicas de
los compuestos como se divulgan en D1, D2 y D3 son totalmente
diferentes a aquellos de acuerdo con la presente invencién.

Asi entonces, teniendo en cuenta las enseflanzas de la
anterioridades citadas por su Despacho por si solas o combinadas,
no llevan a un técnico versado en la materia a obtener la presente

invencién ya que no revelan o enseflan las caracteristicas técnicas-

esenciales relacionadas con la misma, tal como acéa es
reivindicada, es claro que a partir de dichos documentos no era
posible para un técnico medio obtener de manera obvia y/o evidente
las composiciones acd reivindicadas. Lo anterior si se tiene en
cuenta que para el estudio de nivel inventivo el Examinador no
puede adoptar la posicién de un inventor y que ademds no puede
partir de la solucién dada sino simplemente de lo que expresamente
revelen el o los documentos mas cercanos del estado del arte, que
en el presente caso son D1; D2 y D3.

En efecto, es importante resaltar que el problema técnico a
resolver por la presente invencién es la necesidad de
incrementar la actividad herbicida de 3-feniluracilos de la
formula I contra plantas indeseables y mejorar simultdneamente
su compatibilidad con plantas atiles. Lo anterior,
proporcionando composiciones herbicidas con un efecto sinérgico
y de esta manera incrementar el efecto herbicida con respecto al
componente individual.

Ninguno de los documentos D1-D3 citados por su Despacho, ensefia
o sugiere que las composiciones herbicidas comprendiendo un
feniluracil y glifosato presentarian un efecto herbicida
sinérgico. De hecho, ninguno de estos documentos contiene
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resultados de composiciones herbicidas per se o de los
compuestos alli revelados junto con glifosato.

Incluso la combinacién de estos documentos no conduciria a una
persona versada a la presente invencidén, debido a que a partir
de las enseflanzas reveladas en los documentos D1-D3, los
feniluracilos deben ser modificados en la posicién meta del
anillo wuracilo introduciendo un grupo aminosulfonil (D1), un
grupo formil o alquilcarbonil (D2) 0 un grupo
aril(ciclo)alquileno o heterociclil{ciclo)alquileno unido por
medio de un enlace aminocarbonil (D3) respectivamente.

Sin embargo, con el fin de resolver el problema planteado en la
presente solicitud, se emplean feniluracilos sustituidos en 1la
misma posicién - (meta del anillo wuracilo) por un radical
aminosulfonilamino y adicionalmente combinar dichos compuestos
con glifosato. Lo anterior, se encuentra demostrado en el
ejemplo 9 de la presente solicitud, a partir del cual se puede
observar que las composiciones de acuerdo con la presente
invencién (comprendiendo los feniluracilos alli revelados vy

Q_, glifosato) muestran un efecto herbicida sinérgico.

3.1 Conclusién.

De esta manera, contrario a lo que afirma el Sefior Examinador,
resulta claro que las ensefianzas de D1-D3 se refieren a una simple
especulacién sobre la eficacia mejorada de algunas combinaciones
de un nlmero practicamente indeterminado de composiciones. Este
tipo de enseflanzas generales no pueden ser objeto de patente de
invencién porque ‘las mismas carecen de total validez desde el
punto de vista técnico, pues no solamente son vagas sino que
carecen de sustentacién cientifica alguna (que pueden llegar a-
constituir ciencia ficcién) y adicionalmente no anticipan
cientificamente la solucién a un problema técnico. ’

Asi entonces, debido a que la presente invencién se refiere a unas
composiciones especificas que presentan un efecto pesticida
! sinérgico debidamente sustentado en la descripcién, que
(- constituye a una mejora en los resultados, la materia reivindicada
en la presente solicitud de patente se debe tener como inventiva,
ya que tal y como lo sefiala el Manual Andino de Patentes:
“"Las composiciones suelen presentar nivel inventivo por la
bresencia de un efecto sinérgico. El1 efecto que presentan es
superior al que se podria esperar se sumaran Xos efectos o
actividades de sus componentes por separado”.

® Ibidem. PAgina 83.
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En efecto, se considera que la individualizacién de los compuestos /2;
activos comprendidos en 1a combinacién aca reivindicada,
solamente resulta posible si se efectia un andlisis retrospectivo

de la presente invencién, esto es, partiendo de la solucién dada

al problema técnico que la misma pretendia resolver. Lo anterior,

por cuanto se reitera que no existe enseflanza o sugerencia alguna

en D1, D2 y/o D3 que permita concluir lo contrario.

De modo que, teniendo en cuenta gque las enseflanzas de las
anterioridades citadas no llevan a un técnico versado en la
materia a obtener la presente invencidén por cuanto no divulgan
especificamente las combinaciones reveladas en la presente
solicitud de patente, y ademids las combinaciones reivindicadas
presentan un efecto herbicida sinérgico (debidamente sustentado en
la descripcidén), estos documentos no son anterioridades validas
que puedan afectar su nivel inventivo.

4. Modificacién de una solicitud en tramite.

Con respecto a la objecién en relacién con el hecho que las

ﬂ proporciones de 1los componentes dentro de la composicién de

acuerdo con la presente invencién no son especificadas en las
reivindicaciones, y por 1lo tanto no seria claro en que
cantidades las composiciones pueden ser combinadas, deseamos
poner de presente lo siguiente:

Con el fin de atender las anteriores observaciones y de acuerdo
con el articulo 34 de 1la Decisién 486, se presenta un nuevo
capitulo reivindicatorio como sustituto del anteriormente
presentado. En este nuevo capitulo reivindicatorio, debido a que
la presente invencién se dirige a composiciones herbicidas
sinérgicas, la reivindicacién 1 ha sido modificada de forma tal
que ahora se especifica en la misma que los componentes A y B se
encuentran presentes en cantidades gque producen un efecto
herbicida sinérgico. '

Asi entonces, con las modificaciones realizadas al pliego
reivindicatorio, la objecién formulada a este respecto se debe
tener por superada. Lo anterior, teniendo en cuenta que para una

\/ persona versada en la materia, a partir de sus conocimientos

medios en este campo de la tecnologia y lo revelado en la
especificacién, es claro en que cantidades las composiciones deben
ser combinadas para alcanzar el efecto deseado.

5. Puesto que con 1los argumentos presentados a favor de la
patentabilidad de la presente solicitud de patente se han atendido
a cabalidad las objeciones realizadas por su Despacho en su Examen
de fondo, respetuosamente solicito que el Despacho tenga por
cumplidos tal requisito y proceda con la concesién de la patente.
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)0sicién  herbicidamente activa caragterigz

i

nesto feniluracilo de 1la féI’MUla I

1 las variables R1-R7 son como se defl
R! es metilo o NHy;

R2 es haloalquilo C;-C;; ‘ e

R3 es hidrogeno o halégeno;
R* es halégeno o ciano;
R® es hidrogeno;

_ R®, R’ independientemente uno del otro son hidrogeno, alquilo C;-Cg,
1 alquenilo C;3-C¢ o alquinilo C3-Cg¢; ¥y

Q B) glifosato;

en cantidades que producen un efecto herbicida sinérgico.

2. Una composicién como se reivindicé en 1la reivindicacién 1, en
donde las variables R' a R’ en la Férmula I independientemente una de
la otra tienen los significados:

R? es metilo o NHy;

R? es trifluorometilo;

R3 es hidrégeno, flior o cloro en particular fldor;
R4 es halégeno o ciano en particular cloro o ciano;

RS es hidrégeno;

'R%, R’ independientemente uno del otro son hidrégeno, alquilo-C;- -
Ceé, algquenilo-C3-C¢ o alquinilo-C;-Cg




3. Una composicién como se r ,iﬁdlcé en la reivindicacién

‘donde las variables R' a R’ en ia Pormula I tienen los siguient

Significados:
R! es metilo;
‘R? es trifluorometilo;
S es fluaor;
“RY es cloro;

| 'R®* - es hidrégeno; '
R%, R” independientemente uno del otro son alquilo=C;-C

VfUha‘cém?osicién como se reivindicé en la réif_ﬁaicéﬁiénié, en
-'i‘ las variables R! a R’ en la Férmula I tienen 16s siguientes
slgnificados'

R'  es NHZ;
R? es trifluorometilo;
R’ es flior;

es cloro;
es hidrégeno;
, R’ independientemente uno del otro son alquilo-C;—Ce X

na . ccmp031c16n ‘como se reivindicd en ,cualquieré de la
r&ivindlcac1enes precedentes, en donde 1la proporcién de peso del
componente A al componente B esté& en el rango de 10:1 a 1:500,

Una composicién como se reivindicé' en ' cualquiera dg las’
rindicaciones precedentes, en la forma de una composicién de
eccién de cultivo que comprende adicionalmente al menos un liquido
;é~y/o portador sblido, si desea al menos un- tensoactzva y, 8i es
iado, auxiliares acostumbrados.
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Clasificacion Internacional (IPC): AO1N43/54

Concepto Técnico No. 2502
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Fecha de Presentacion Internacional.
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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:

1.2 Reivindicaciones:

Folios: 85 a 236

Folios 237 a 261

"Folios 306 a 318

Folios 343 a 344
Folios 367 a 368.

(como se radicé inicialmente)

(como se radicé inicialmente)
(modificacién)
(modificacién)
(modificacion)

13.  Prioridad:14-09-2001, US60/318834; 27-11-2001,US60/333,135

1.4.  Respuesta del Solicitante: Folios 365 a 365

2. Analisis de la Prioridad

e La materia comprendida en las prioridades reivindicadas corresponde a la

materia contenida en Ia presente solicitud.

3. Objeto de la invencién

o Titulo de la solicitud: Mezclas:herbicidas basadas en 3-feniluracilos

¢ El objeto de la presente sbliéitud de .patente de invencioén consiste en:
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Reivindicaciones 1— 6: Una composicién herbicidamente activa que comprende
A) Un compuesto feniluracilo de formula (1):

)

En la cual R1 es metilo o NH2, R2 es: halogenoalquilo C1- ¢2; R3 es H o
halégeno; R4 es halégeno o cuano; R5: es H; R6, R7 independientemente uno
del otro son hidrégeno, alquilo C1-C8, alquenilo C3-C6 o alquinilo C3-C6; y

B) Glifosato; en cantidades que producen un efecto herbicida sinérgico.

En donde la proporcion de peso del combonente A al componente B esta en el
rango de 10:1 a 1 :500.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de incrementar la
actividad herbicida de 3-feniluracilos de la formula | contra plantas indeseables y
mejorar simultaneamente su compatibilidad con plantas utiles.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona
composiciones que comprenden al menos un 3-feniluracilo de la formula Iy un
compuesto activo seleccionado de. B) (glifosato).

e Clasificacion Internacional de Patentes (IPC.). AO1N43/54

Determinacion del Estado de la: Técmca

Teniendo en cuenta que se relvmdlcé prlorldad se tuvo en cuenta la fecha de
presentacién de la solicitud prioritaria ( 14-09-2001 y 27-11-2001) para
determinar el Estado de la Técnica.

Realizada la busqueda de acuerdo con el nuevo capitulo reivindicatorio, no se
encontraron documentos relacionados con el objeto de la solicitud, que
afectaran la patentabilidad.

Anélisis de patentabilidad (articulo 14 D486)

5.1Novedad (articulo 16 D486)

El objeto de la solicitud comprendldo en las nuevas reivindicaciones 1 a 6
consistente en:

“Una composicion herblmdamente actlva que comprende
A) Un compuesto feniluracilo de férmula (l):

RTINS T
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En la cual R1 es metilo o NH2, R2-es halogenoalquilo C1- ¢2; R3 es H o
halégeno; R4 es haldgeno o cuano; R5 es H; R6, R7 independientemente uno
del otro son hidrégeno, alquilo C1-C86, alquenilo C3-C6 o alquinilo C3-C6; y

B) Glifosato; en cantidades que producen un efecto herbicida sinérgico.

En donde la proporcién de peso del componente A al componente B esta en el
rango de 10:1 a 1 :500.

Es Nuevo en razén a que no se encontré en el estado de la técnica ningun
documento que revelara el objeto de la invencion.

5.2 Nivel inventivo (articulo18 D486)

La solicitud en estudio tal como se reivindica(reivindicaciones 1 a 6), comprende
“Una composicién herbicidamente activa que comprende
A)Un compuesto feniluracilo de férmula (1):

En la cual R1 es metilo o NH2, R2 es halogenoalquilo C1- ¢2; R3 es H o
halégeno; R4 es halégeno o cuano; R5 es H; R6, R7 independientemente uno
del otro son hidrégeno, alquilo C1-C6, alquenilo C3-C86 o alquinilo C3-C6; y
B)Glifosato; en cantidades que producen un efecto herbicida sinérgico.

En donde la proporcién de pééo, de"l""'cdr‘hpohente A al componente B esta en el
rango de 10:1 a 1 :500. ‘

Al respecto cabe anotar que de acuerdo a como se define ahora la composicion,
donde se delimita claramente la materia a proteger, de manera que la mezcla de
fenil-uracilo de férmula | en combiriacién con el glifosato produce en efecto
herbicida que es superior ‘a la suma de los efectos individuales de los
componentes activos y donde los fenil-uracilos de la solicitud en estudio
presentan diferencias estructurales con los de los documentos préximos del
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estado de latécnica D1- D3), razén por'lla cual dichos documentos no afectm
patentabilidad de la materia objeto de proteccion de la presente solicitud.

5.3. Aplicacién industrial (articulo19 D 486)
El objeto de la solicitud comprendldo emlas reuvmdwacnones 1 a7 es aplicable
en la industria de los pesticidas ' :

6. Conclusion:

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda Conceder las
reivindicaciones: 1 a 6 (folios 367 a 368).

El titulo se modifica de la siguiente forma: “Composicién herbicida sinérgica que
comprende 3-feniluracilo y glifosato”

Bogot4, D.C., 10-07-10
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