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Jefe de la Division de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Industria y Comercio
Ministerio de Comercio, Desarroilo industria y Turismo

E. S. D.

Ref.. Expediente No. 05.066.876

Solicitud de Patente PCT entrada fase nacional para: DERIVADOS DE BENZOILO SUSTITUIDOS
COMO HERBICIDAS

Solicitante: BAYER CROPSCIENCE AG

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

LUIS PATINO LEIVA, mayor de edad, identificado y domiciliado como aparece al pié de mi
firma, en atencidn a su oficio No. 10924 notificado el 29 de agosto de 2008, atentamente me
permito dar repuesta al mismo de la siguiente manera:

Descripcion

“El capitulo descriptivo de la solicitud presenta muy pocos ejemplos de sintesis de los compuestos
de férmula (1) y en las tablas 1 a 8 no se presentan datos fisicos para cada uno de los compuestos
especificos considerados. De esta manera la materia que se pretende proteger no presenta unda
adecuada divulgacion”

Pongo de presente al sefior examinador que la descripcion si presenta una adecuada divulgaciény
cumple con el articulo 28 de la Decisidn 486 por las razones que expongo a continuacién. El
articulo 28 en su literal e) hace referencia a lo siguiente en cuanto a los requisitos de la
descripcion:

“Una descripcion de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar
o llevar a la prdctica la invencién utilizando ejemplos y dibujos de ser
pertinentes.”

En efecto, en las paginas 6 a 9 se presenta los esquemas de reaccién 1 a 5 los cuales pretenden dar
a conocer la mejor manera conocida por el solicitante para llevar a la practica la invencion {sintesis
de compuestos conforme al invento) como bien lo establece el articulo 28 de la Decision 486.
Ahora bien, con el fin de sustentar aun mdas el proceso de sintesis de los compuestos de la
invencion, se presenta en la pagina 20 de la descripcion un ejemplo quimico o de sintesis el cual
tienen como finalidad explicar con mas detalle la invencion. En dicho ejemplo, se revela el proceso
de sintesis del compuesto 1.1 de la tabla 1.
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Es mas, en el mencionado ejemplo se revelan los datos fisicos del compuesto final como punto de

fusién y pureza del 99, 8 %. De igual manera, en las paginas 70 y 71 se revelan formulaciones y

ejemplos bioldgicos con el fin de que una persona versada en la materia pueda entender y
ejecutar la invencion en su totalidad.

De acuerdo a lo anterior, la informacién proporcionada en la descripcién se encuentra descrita
de una forma suficientemente clara y completa (esquemas de sintesis 1 a 5, ejemplo quimico,
formulaciones y ejemplos bioldgicos), y por lo tanto, una persona versada en al materia est4 en
capacidad de ejecutarla.

No obstante lo anterior, la descripcion cumple con los demds literales del articulo 28 como bien
puede establecer el sefior examinador a lo largo de la descripcidn.

En consecuencia, es claro que los esquemas de reaccion 1 a 5, el ejemplo descrito en la
descripcion asf como las tablas 1 a 8 son suficientes para que una persona versada en la
materia entienda y ejecute la invencion.

Solicito entonces al sefior examinador tener como superada la objecion toda vez que la materia
de la invencidn se encuentra claramente divulgada.

Reivindicaciones

“... en esta formula se estan presentando seis radicales sustituyentes los cuales pueden tomar el
significado de varios grupos funcionales diferentes entre si...el radical HET puede tomar el
significado de cualquier heterociclo...se estd considerando la presencia de dos estructuras
bastante diferentes para los radicales Q1 y Q2 ... en las reivindicaciones 2 a 5 se realizan
restricciones con respecto a los significados de los radicales; por lo tanto seria conveniente
presentar estos significados en la reivindicacion 1 para que la solicitud sea mds concisa. En las
reivindicaciones 6 y 7 se presentan agentes herbicidas para los cuales no se especifican los
compuestos que se encuentran presentes en cada agente”

Presento a consideracion del sefior examinador un nuevo capitulo reivindicatorio compuesto
por 4 reivindicaciones. En dicho pliego, la reivindicacién 1 se ha limitado de tal forma que se han
incorporado las caracteristicas de las reivindicaciones anteriores 2 y 5, es decir, las definiciones

de los radicales R1, R2 y R4 y la definicién del radical Het. Adicionalmente, las reivindicaciones 2

y 6 a 11 han sido eliminadas.

En consecuencia, el nuevo capitulo reivindicatorio se encuentra claramente limitado y conciso
siguiendo la sugerencia del sefior examinador.

Unidad de invencién

“Dada la gran variedad de significados que puede tomar la férmula (1) se estarian formando
compuestos estructuralmente diferentes ...”

Teniendo en cuenta que el capitulo reivindicatorio ha sido claramente definido, solicito al sefior
examinador tener como superada la objecién por unidad de invencion.
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Reivindicaci e U
“Las reivindicaciones 9 a 11 plantean explicitamente el uso de los compuestos de férmula (1)..”

Las reivindicaciones 9 a 11 han sido eliminadas por lo que la anterior objecién debe tenerse
como superada.

Finalmente, solcito al sefior examinador conceder el privilegio de patente a la presente
invencion toda vez que se han superado las objeciones planteadas por su Despacho.

Anexos
= Nuevo capitulo reivindicatorio

*»  Formulario de modificaciones
s Recibo de pago

De la Sefiora Jefe, i C

Luis Patifio Leyva

-~

C.C. No. 2.980.616 de Bogota
T.P.A. N0.2698 del C. Sup. de la Judicatura
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.SUPERINTENDENCIA

Espacio reservado para el adhesivo de radicacion

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

SOLICITUD DE:

7] Correccién de Errror Material x| Modiﬂcacién auna selieimd

Nombre: BAYER CROPSCIENCE AG | IDENTIFICACION
Direccion: Alfred-Nobel-Strasse 50 e E]
40789 Menheim -
- Alemania. .
‘Domicilio: 40789 Monheim CE.
Alemania

Lugar de Constitucién: Alemania

Teléfono: Fax: Ntmero
e E-mail; & i :
Nombre:  LUIS PATINO LEYVA IDENTIFICACION
REPRESENTANTE
O APODERADO Direccion: Calle 94A # TA-09 c.C. NT [
Teléfono: 61074 20 Fax: 610 74 80 ce. [J otro []
E-mail: info@castellanosyco.com Cual
Nomero  2.930.616 TPA 2698
| o " n w— ——
‘« Nimero de Expediente:
: : 05.066.876

. Descripcién dela correccién o modificacién solicitada:

F’resento nuevo capftulo reivindicatorio para el examen de patentablhdad

| s N——— —
@ Comprobante de pago No. 08-88,966

- .
@ Anexos:

Comprobante de pago de la tasa.
DPoderes si fuere el caso, junto con la sustitucién de los mismos a mi favor.

DDocumento que acredita la existencia y representacion legal de las partes, cuando sean personas juridicas
Nuevo capitulo reivindicatorio

NOMBRE LUIS PATINO LEIVA
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REIVINDICACIONES DE PATENTE

1. Compuestos de la formula (1) o sus sales
de la formula (1) o sus sales

R? (M)
en que los radicales e indices tienen los siguientes significados:

R", R? significan, independientemente uno de otro, hidrégeno, nitro, halégeno, alquilo
C;-C,, haloalquilo C4-C, alquenilo C,-Cg, halo-alquenilo C,-Csg, alquinilo C,-Cg, halo-
alquinilo C,-Cg, cicloalquilo C3-Cs, -OR*, S(O).R*, SO,0R*, SO.N(R*),, NR*SO,R*, o
alquil C;-C¢-S(O)R*

R® significa hidrégeno, alquilo C4-Cs, alquenilo C,-Cg 0 alquinilo C,-Ce;

R significa hidrégeno, alquilo C4-C,4, alquenilo C,-Cs, alquinilo C»-C4, cicloalquilo
C;-Cs, fenilo o fenil-alquilo C4-C,, estando los seis radicales mencionados en ultimo
término sustituidos con s radicales seleccionados entre el conjunto formado por ciano,
nitro, R® OR?, SR, y N(R®),,

Het significa 3-tetrahidrofuranilo, 3-tetrahidropiranilo, 4-tetrahidropiranilo,
1,3-dioxano-5-il 0 y-butirolacton-2-ilo.

\
n significa 0, 1 6 2;
s significa 0, 1,26 3;

X significa O 6 S(O).;

R® significa hidroxi, mercapto, amino, ciano, nitro, halogeno, formilo, alquilamino
C,-Cs- di-alquilamino C;-C¢-, alcoxicarbonilo C4-Ce-, alquilcarbonilo Cy-Ce- alquil
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carboniloxi, C4-C,- alquilo C;-Cs, haloalquilo C4-Cg, alquiltio C4-Ce-, haloalquiltio C4-Ce-,
alcoxi C4-Cs, haloalcoxi C-Cs, 0 R® forma en comun con el atomo de carbono, al que
esta unido, un grupo carbonilo;

Q significa un radical del conjunto formado por Q1 6 Q2;
o} R6
7\
(CHg)n N\N ORB
0 !
R7
Q1 Q2

R% R’ significan, independientemente uno de ofro, hidrégeno, alquilo C4-Ce,
haloalquilo C4-Cs o ciclopropilo C;3-Cs;

R® significa hidrogeno, alquilo C;-Cg, haloalquilo C;-Cs, alquilcarbonilo C,-Ce-,
haloalquilcarbonilo, C;-Ce-  alcoxicarbonilo  C4-Ce-,  alquilsulfonilo  C4-Ce-,
haloalquilsulfonilo C,-Cg, feniicarbonilo, fenilcarbonilmetilo, feniloxicarbonilo o
fenilsulfonilo, estando el nicleo de fenilo de los cuatro radicales mencionados en
ultimo término sustituido con s radicales seleccionados entre el conjunto formado por
haldégeno, nitro, ciano, alquilo C4-Cs, haloalquilo C4-Cs, alcoxi C4-Cg ¥ haloalcoxi C4-Ce.

2, Compuestos de acuerdo con la reivindicacion 1 en los que

R®  significa hidrogeno;

R® significa ciano, nitro, haldgeno, alicoxicarbonilo C;-C4- alquilcarbonilo C-Ce-,
alquilcarboniloxi C4-C,-, alquilo C4-C,4, haloalquilo C4-C,, alquiltio C4-C,-, haloalquiltio
C;-Ca, alcoxi C4-Ce, haloalcoxi C,-Cg 0 R® forma en coman con el atomo de carbono, al

que esta unido, un grupo carbonilo.
3. Compuestos de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 2, en los que
R®, R’ significan, independientemente uno de otro, hidrogeno o alquilo Cs-Ca;

R® significa hidrégeno, alquilo C4-C4, haloalquilo C4-C,, alquilcarbonilo C4-Co-,

haloalquilcarbonilo  C4-C4-,  alcoxicarbonilo  C4-C4-,  alquilsulfonilo  C4-Cq-,
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haloalquilsulfonilo C4-C4 fenilcarbonilo, fenilcarbonilmetilo, feniloxicarbonilo o

fenilsulfonilo, estando el nucleo de fenilo de los cuatro radicales mencionados en

dltimo término sustituido con s radicales seleccionados entre el conjunto formado por

halogeno, nitro, ciano, alquilo C,-C,, haloalquilo C4-C,4, alcoxi C,-C, y haloalcoxi C4-Ca.

R1

RZ
RZ
RB

Compuestos de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 3, en los que

significa cloro, bromo, yodo, nitro, metilo, tiometilo, tioetilo, metilsulfonilo,
etilsulfonilo 0 metoxi;

significa bromo, cloro, metilsulfonilo o etilsulfonilo;

se encuentra en la posicion 4 del anillo de fenilo;

significa hidrégeno;
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Bogota, D.C., (4 de Noviembre del 2008)

Abogado

Luis Patifio Leyva

(Apoderado)

Solicitante: BAYER CROPSCIENCE.

ASUNTO Radicacién 05-66876
Tramite 002
Evento 001
Actuacion 430

Sc?lci;:; " 00 0715
Patente de Invencién [ X] Patente de Modelo de Utilidad [ ]
Via Nacional []
Via PCT (fase nacional) [ X] Cap.| [ ] Cap. Il [X]
No. Sol. Internacional PCT/EP2003/014129
Fecha de Presentacion Internal. 12 de Diciembre de 2003

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45
de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados
1.1. Descripcidn: Folios: 72 a 144

1.2. Reivindicaciones:  Folios: 145 a 148 (capitulo reivindicatorio original)

Folios:209 a 211 (capitulo reivindicatorio modificado)

1.3. Prioridad: 9 de Enero del 2003, Alemania, No solicitud. 10301110.2
2. Analisis de la Prioridad
Se compar6 la materia contenida en el documento reivindicado como prioridad

con respecto a la materia presentada en la solicitud y esta coincide por lo que la
prioridad es aceptada.
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3. Objeto de la invencién

o Titulo de la solicitud: “Derivados de Benzoilo sustituidos como herbicidas”.

El objeto de la presente solicitud de patente de invencién consiste en:

Reivindicaciones 1— 4. Compuestos de la formula general () o sus sales con
sus respectivo sustituyentes.

El solicitante en el capitulo descriptivo presenta el siguiente objeto de la solicitud:
“El invento se refiere al sector técnico de los herbicidas, en particular al de los
herbicidas seleccionados entre el conjunto formado por benzoil-
ciclohexanodionas y benzoil-pirazoles para la represion selectiva de las malezas
y malas hierbas en cultivos de plantas utiles, en particular en cultivos de arroz”.

- Clasificacién Internacional de Patentes (IPC.): CO7D 401/12,307/18, 307/20,
309/06, 319/06. AO1TN 43/56.

4. De la solicitud de Patente

El solicitante realizé modificaciones al capitulo reivindicatorio las cuales fueron
aceptadas ya que no ampliaron la materia inicialmente presentada y tampoco
cambiaron el ambito de las reivindicaciones.

5. Unidad de invencion (articulo 25 D 486)

De acuerdo a los significados que se presentan para los radicales de los
compuestos derivados de la formula (1), es posible observar que al reemplazar el
radical Q por el anillo pirazol o la ciclohexanodiona, que X tome el significado de
O 0 S(O)n y Het tome cualquiera de los cinco significados planteados; se
estarian formando compuestos estructuraimente diferentes por o que la solicitud
no guardaria unidad de invencion ya que se estarian presentando compuestos de
diferentes caracteristicas en una misma solicitud. De otra parte, en la memoria
descriptiva de la solicitud se plantea que tanto las benzoilciclohexanodionas
como las benzoil pirazolonas son conocidas en el arte previo por sus propiedades
herbicidas.

De esta manera, no es posible identificar un tnico concepto comtun inventivo para
los compuestos de la solicitud.
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6. Respuesta alos argumentos del solicitante.

La solicitud no guarda Unidad de Invencién debido a las diferencias estructurales
que se presentan entre los compuestos que es posible derivar de la férmula
general (I). Las modificaciones realizadas al capitulo reivindicatorio solventaron
los problemas que la solicitud presentaba con respecto a claridad y concision de
las reivindicaciones pero no solventaron los problemas de unidad de invencién de
la solicitud.

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
sesenta 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 concesién, se
denegara la patente.

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

ESPEDES DE VERGEL
Nuevas Creaciones

ALIX CARMENZ
Jefe de Division

El anteri requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha

CJERE. Zjgy
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EXAMINADOR TECNICO

CONCEPTO TECNICO No. Cadigo No.202064
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