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1. Yo, Luz Clemsncia 48 PRREZ, wmayor de edad, domiviliazds en

Bogatd, D.£., ildentificada «on la Cé&dula de ciwvdadania N©
35.45%6.344 de Usagquin, cbrands como apoderada del solicitante en =1
apunto anres identificado, we refiero al 0Oficis Ho. 8184 notificado
por fijacidn an lista del 25 de Junio de 2818, -

2. Mediante €1 Qfigcic HNo. 81lB4 se pusc =n conocimients  del
gelicitante 21 informe del  examen de  fonde gque  contiene las
chgervacicnes hechas por su Despacho sobre la pregsente aolicitud g
patente. Atiendc a las obzervaciones de la siguiente mansra:

3. De la golicitud de patenta:

Bu Despacho concluye que el capitulo relvindicstorieo no cumple con los
regquisitos de claridad ¥ sustento exigidos en el articule 30 de la
Denieidén 486 . Su Despache emuncia:

* Bl nmuevo capitulo reivindicatorio, continda sisndo arplic vy ho
sumple oon el reguisito de concisidn. Al revisar los ejemplos de
iz desocripeidn v 1a misma Tespuesta  es  claroe gque  los
significadaos de loa radicales, L, Rl, R2 v RI s0n cercanamante
constantes v rtiense significados muy puntuales. S£ le recomienda
gl solicitantes que presente una razonable generalizacido de los
canpuestod ensayados™ .

*+ "Ee reitera gue el procedimiento de lay relvindicaciones 11 3 12
e divulga un procedimiente proplamente diche. Es svidente que
la llamada etapa de "ge tratan’ s=e refliere =21 uso de lag
pirimidinas de formuls {I} para conbatir hongos DGeivos
fitopatoginicos”,

WIT, 860.04T.367-3
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* "Ze le aclara ah Bolicitante gues on procedimlente cuya finica
etaph 3 una aplicacién corresponde tan salo a una aplicacidn, ¥y
una aplicacidsn 22 uh uan® .,

fon respecto a lo sefalade por 8w Despachs, mi reprvesentada Jdeses
gefialar lo siguisnte:

Con el fin de sbender las ankeriores chssrvaciomes, v de acuerdes coh
a4l arcicuwle 34 de la Pecisifn 4586, donde se estaklece que 1a
modificacidn de yna selicitud ea posihle en oualguier momento del
tridmite @mieniras no lupligue una ampliacidn de Ja solicitud inicial,
ge presenta un ntevs fapifnleo reivindicatoric como sustitute del
antericormente preseutads. Bu este nueve capitulo reivindicatorio, =e
ha revisado la redacwcidn del mismo con el fin 4e hacer clarvidad ecbre
la materia gue @2 selicita protegery y sobre el alcance de la misma.
De tal manera que, las objecicnss formuladas 4 gste rezpecto quedan
superadas rtespectivamente con las wmodificacicnes realizadas de l1a
SElOViente maEners:

= De acuerda oon las  sugeyenoias  de) Sefior  Examdpador, la
reivindicacidn 1 ha sidoe redactada nuevaments  limitando
slgnificativamente las definicicnes del indice n v los
sunstituyenrgs L, R1, 82, E3 v R4 de los cowpusstas de formula
{1) con base en lasz defiplciomes que s¢ ancusentran debidamente
sustentadas en el capitulo descriptive.

t De obtro lado, las antiguas relvindicaciones 5, 8, 11 y 12 uo han
sido incluldas en el nuevo pliege reiviadicatoria. Da tal
mapera gue, =1 nuevo pliego relvindicatorio egha comshituido por
8 reivimdicaciongs v las objeciones formuladas a esta respecto
g2 deben vener por superadas.

Eeil enbtonres, esa ¢lare gque oo las modificaciones realizadas al
capitvlo rvelivindicataoric se deben taner por superadas las ohjeciones
que por claridad hizo su Despacho, de acuerdo con las disposicionss
del arcicnlo 30 de la Decisifn 486. S5in embargo, &0 &1 evento que el
Despacho considere gue una modifjicacidn adicicnal en 21 oapituls
reilvindicaterio sea necegaria, respstucsamente le solicils hacer uso
de la facultad que le ororga e}l artiowle 45 incise 2. de la Decisidn
486 de la Ceomizidn de la Comunidad Rndina a efects de reguerir
nuevamesnte de nuestya perte cuwalguier cowplementaciin o aclaracidm.

4. Novedad.
Su Degpache enuncias

Su Degpache concluye gue la novedad de las reivindicaciches 1 a8 7 de
lz presente zsolicitud de patente, ue ve afacrada por el documenco
W02 /043953 (DL}, Lo anterier, par cuanteo de acuerdo al  Sefior
Examinadoy al hacer los reemplaspgs respectives de los sustituyentes,
ge eppuantran compusstos i1dénticos a log revelados en la presente
solicitud de patente,

e
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Con respecto a4 1o zmafeladn por su Dezpacho mi representada dessa
sefislar lo siguiente:

El muevo pliege reivipdicarorio, divualga especificamente pirimldinas
2-guarirtuidas de formula I

RLN,R’

F#HEL =

En fdonde el susbituyente & la posicidém 2 es 2l radical R4 =1 rcual =me
define oomo:

G, R°G. -
0N N
iq X
R R

hora bien, 1 ge refisre a4 S-fenil pirvimidinas de formula [a):

"4

¥ a $U use como fungicidas. Fin embargo, mientras gue en la presente
inverncidn, en la posicidm 2 se encusptra un  grupo carhoxamida o
iminagerer, en D1 2l radical R4 puede Cener i gran fdmero de posibles
definicienes. Adicionalwente, ninpguno de loa covpuestos axpliclicamente
divulgades en D1 presenta un sustituyents &n la poplcidn 2 aimilar &
los ravelados en 1a presente golicitud.

Rt

iy

Teniendo en cusnta lo anterior, wi  tepresentada  desea ponsr e
presente gue no puede esbar Jde acmerdo con la metodologia adelantada
para determinar la novedad de ls presente invencidn., Lo anterior,
poraque dnicaments ceompumston especificaments pombrados {con todas las
variables ldentificadas en ] migmo dooumento de la anterioridad y no
simplers ravelacicnes gendricasc de aestcos compuestos) pusden afactar la

novadad de  compuestos  reivindicadesa en o una  soelicitud  prescentada

poatericrmentea,

De tal manera gue, debido a gue los compuestos reivindicados en la
presente solicitud o son divulgados d= manera sapecificva en DI, la
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materia acid relvindicada =e deke tener como  novedoSa  ya o Jqus
indicagciones o formulas generales contenidas sn un doocumento anterion
no destruyen la novedad de compunastos especificos de una solicitud de
patente postericr, tal ¥ como 1o mefiala 1 Manual Anding de Datenkes:

“Una Férmula general po destruye la novedad de un compussto o un
sbgrung dg2 cpompuesntos incluldos en ellavt,

De otro lade, se deba cener en cuenta que para obbener los compuestos
=04 reivindigades fue necesario sslecaionar sus sustituyentes de por
1o menss dee (2) listas de sustituyentes difereprss de pl, 1o cual,

tambign de acuerde son 2l Manual Anding de Patentes, le storga novedad
a la presente invencidi:

substituyentes para llegar al obisto de la resvindicacidn, entonces se

vongidera gue hay oovedad"”.

asi entoncesn, debide a que la compoesicidn reivindicada "se obtiene a
parcir de dos listas de compuestos difeventes divilgadas en I (X, RL,
Re, R3, Rij, egba claro que la presente invencidn es novedosa frente g
DL.

Eu efects, la materia aci reivindicada se daebe fener como novedosa
porgue indicacionsz & formnlas generales contenidas e un dncumento
anterior no destruyen la novedad de compuestos especificos Jdepidamentce
sustentados por datos experimentales reales (sl la obtencidn de dicho
compuestn no se ha espedificado] contanides en uma gollicitud de
patente posterior, kal v como lo sefiala =1 Manual Andine de Patentes:

"Para determinar [a novedad de la invencidn, gse debe comprabar e1
aexisten antigipaciones del aestade de la técnica ques cohtenda
axplicitamente todas lag caracteristicas téomicas esmenciales de la
invaencidn® ; y

" La degoripeidn de un ejemplo sgpecifico destruye la novedad de una
raivindicacidn genérica gque incluys &sa deacripoidn, pero une
descripeldn gendrira no destruye pnormalmente la novedsd da un ajesmplo
eapacifico gque caiga dentro de dicha descripeién gensrica~.

En efecto, la forma como se higo en =l pregente ¢aso el examen de
novedad de ura splicitud de patente ge enodentrg proscrita de acuerds

con la dodtring ¥ la pracrica internacional pues 1levaria al absurdo

gue la sgimple constatscisn de ls previa mensidén de los elementos
constitutivos de la invencidn en el arbte previeo, destruya la novedsad,

Y2 1ERT,BID. "MANIAL PAEA kL EXAMEN DR $OLICITUDES LE PATENTES DE IWVENCTON B8 LAS OHITTHRE
Tk PROPIEVAD IWOUSTRTAL D& L45 PAYSES DE LA COMDHINAD BROUER" . Quibo, Eouddor 2004, Rigaan
Tl

}IEPI_. BID. "MLHUAL PARE BEL EXMMEN DE ESGLICTITCES DR PATEYTES OF INVENCION BE LAS OGFICINAS
[E PROBIECAD INCUSTRIAL TE OS5 PARISES OF o CCHDRINAD AMOIHET | Culito, Ecuadar 04 . Pigina
ak .

Y Ipidem. Bigima B,



B

ABOGADOS

| -
B

. CAVELIJER
|

|

cnando la misma pusde estar dada por la especial combinacidn de dichog
elementas,

Azl entonces, g1 ea glaro que =2 tienen gue hacer diferentes
salecciones para llegar a los compuestos de formula I de la presente
golicitud, ral ¥ como lo reconoce su Despacho, no se entiends por qué
ggte doecumento afectaria la novedad de la prepeate invenciod.

5. Nivel imventivo.

Su  pespacho  concluys  gue 21 npivel  inventive de  la  artigua
reivindisacidn 8 de la presente solicitud, se wve afectads por el
docurmento D,

% este respecto, deseamcs poner de presente gua dekide & gue la
antigua reivindicacidn 8 no  se incluyd  enm el nusve  pliego
reivindicatorio, la eobiecidn formulada a este regpedkte ge dsbe teney
Dor superada.

En’ todo caso, mi representada desea resaltar gus el problema técnico
de la presente gclicitud es la necealdad de compusastos pirimidina 2
sugtituidos <on eficliencia wejorada para oombatir hongos nocivos,
debido &4 gque las piriwmidinas 2 sustituidas cohocidas en el estado del
arce presentan wn efecto lngatisfactorio en muchos casgos.

L pesar de que estos compuestos aon descrifgs de manera general en el
antecedente, lo dwmportante es si un imventor practicéd v confirmd
realmente el efecto de una invenoidn de menera  suficiente para
raconocerla  cowd su Invencidn., Esto  kdere mucha  influencia para
decidir el aleance de proteceidn de wna invencicdn ¢ &l estado de la
Léonica relevanfe para determinar la parentabilidad de invenciones
posteriores. 51 un inventor antericr realmente conduce un experimento
agbre gu invencidn ¥y la describe vomo un ejemplo. su invencidh
perteneceria al alcance dal derscho del inventor sea esta buena o
mala, ¥ posteriores imventoerss no podrian tener ningin derecho sohre
esta. Sin embardo, SI un irvesntor anterior describld su especificacidn
iy amplismente solamente refirifndose a especificaciones de patentes
antericres sin expoerimentos o confirmacidn real sobre los efectos, eIl
alcance del derechs del inventor anterior debe estar restringido, v
también se ls debs ostorgar una compensaciin a un  inveatigador
posterior gue invenre nusvos productos o procedimientos frente & la
invenclén antericr para fontribuir con el desarrells de la tecnclogis.

Sin tal cangideracidn, s5i todoca los derechos se deben dar al invenbor
anterior sole porgue &l desoribid muy ampliamente esta especificacidn
g2 Jdegalentzria a postericres inventores y tambifn los fundaventos deld
sigtems de patentes colapgarian porgue esto propiclaria gque 1los
inventores describieran sus especificaciones con una eXageraciim
abgurda.

Por lo tanto, la mayoria de los paisas en el wmundo reconocen la
invencién de seleccidn. Bi la especificacidn de una invencidn anteriox
describe de manera muy amplia la invencidn anterio:r gin sjemplos de

Ln
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trabajo especifices, v una lmvencidn posterior experimenta con la
invencifén anterior, v confirma un hecho notorio inssperads des esta, la
invencidn posterior puede conseguit el reconocimients de novedad v
niwvgl dinventive como una invencisdn e geleccidn a pezar de cualguier
dearripeidn hecha en la invencidn anteriorn,

Zhora Bien, tal come se encuentra demostrade an la descripeidn de la
rresente invencidn con log datos alli revelados, las pirimidinas 2-
sustituidas acd& reivindicadas presentan una actividad fungicida
mejorada en coumparacisdn conh pirimidinas va conooidas en el estado dsl
arce f(i.e. D1}. En particular, el ejewpls 1 musestra gue el atague
fungicida por =1 COomiceto patdgeno de  las plantas  PHYTOPHTHORA
INFESTANS, 2l agente faugsante de la enfermadad devastadora d2l tizén
tardic de gran imbortancia econdmica, pnede ser controlado del todo
por el compussto I-% de la presente  invencifin mientras gque el
compueasto V1 de D1 oo presenta actividad fungicida alguna (0% = 80%
de atague) .

hgimismo, en £l ejemplo 2 se muestra que €1 compuesta I-5 proporciona
actividad de larga duracidn conlra obtra planka patogena Ascomiceta
conocida  come ALTERENARILA SOLANY, la «ual cawnsa daficos severca en
Flantas de tomate ¥y papa. EL compuegta I-5 redurce 2] atague funguicida
e un 20k  incluse después de ser aplisads 7 diaz antes da la
inpculacidn, con una densidad alta de esporas funglicidas mientras qus
la actividad del compuesto Vi de 0! es glaramente inferior (67% de
atadqual .

Ael entonges, debide a que el subarups de conpuestns acd reivindicado
no se encuentra explicitamente divulgade en DL, v adiciconalmente a]
mismo presenta un efecto sSuperior para combavir honges, la presente

invencitn de selecolsn debe considerarse inventiva ra_frente a D1, ya gue
tal ¥y come lo seflala el Manual Anding de Patentes una invencitom  de
seleceidn tiene nivel inwenbiyvs ougpdo:

w, .. todog  lom sompuestos dap &1 sub subgrupo  pregentan un afecto o
propiedad tdenica mo degcrita an el arte anterior ¥ que ademas a3
inesperada™’.

hdicionalmente, mi represenrtada dirige la atencidén del BSefior
Examinader a las prusbas comparalivas radicadas en su Despacho =1 26
de Bhril de 2010 junto con 2} memorial de respuesta a la Accidn
Oficial Mo, 265, que demuegtran al igual gue log gjemplos 3 oy 2 de Ia
pregente solicitud, que los compuestos atid relvindicados 51 presSentan
una  actividad fungicide meyor el comparacldin a los compuestos
revelados en 1.

6, Sallicitud internscional.

Finalmente, Llamsmos la atancifn del Selor Rxaminador sgbre el hecho
fue la objecidn formulada por el Seficr Examinador en el pressnte casoe

s TEFL, BTG, *MANURL PREA Eu EXAMEN NE SOLICITUDES DR PARTENTES D INVENCTASE EW LAS OVICTHRS

DE BROGEFIECAD INDUSTRIAL GEF LO% PeIbEre oR L COMUNIDAD BNOIWAE™ . Suibs, Eouador 2004 . $Egina
BE.
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reproduce la ohjecidn formulada a este mismo respecto & la solicitwnd
internacional en el Irnforme de blaoqueda Internacional 3y gue la misma
fue superada igualmeante a&n al trémite internacicnal mediabte loa
mismos argumentos acd presentados, tal vy como se pueds chgorvar en 2l
Informe de Patentabilidad Preliminar.

| Por dltimo, aunque compartimios la opinidém de su Deapacho, 20 Cuanto a

| gque la oconcegidn de una gciicitud e patente en otros paises,

. equivalente & la solicitud Colombiana, no obliga a su Despacho a
ctorgar el privilegio de patente para la misma  invencidn, si
congbituye un antecadents faverabkle para el astudio de patentabilidad
cque  respetucsamente solicitames tener en cuenta. Por 1o tanto
infoermames a su Despachs gue la presente invencidn fue oborgada por
la oficina de fatantes Burcpes con nilmero de patente: EPLESLELE BI.

7. Teniendc en cuenta lo anterior, es8 claro gue la presente solicitad
de patente 25 novedosa frente al eatade de la téchica ¥ por tanho,
regsperucdamente aglicito 58 Continie con =u tramitazicno.

8. Anexosa. B

. P Hueve pliego reivindicatorio conformado por & reivindicaciaones.
a PFormulario para modificaciones.

tefiora Directora,

- _ p
e ri'f‘/ﬁr‘,ﬂamﬁgﬁaﬁﬁfd
LUE OLEMENCIA DE PAET

CoC, We 35 455, 344 de Usaquén

T.P.4. N, 23, 0G0

COLO-G036a-8421-074 -4
PSR MOMY T - 1 FEETTWVHECLE IS
"o, M-2010-175&87745MGHM
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENC i A

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

ho S SO suucnunne

Cspasio reservadn para el adhesive da radicacian

[:I Cnrracm.jn de Ermr Materlal ' E Modificacion a una suhcltud
o ) 1 NHombra: BASF AKT{ENGESELLSCHAFF ’ :
\ .- .| Sociadad constituida y existente bEIjE! las layes de
ﬂ :..i E N&manfa o o . !DENTIFICAC]QN 3
SOLICITANTE : _ ’ L
S P D.'raacién E?DEE Ludw]gahafan S .. _ DA
' Alemania o : GG Ei CNIT 0.

o CE.  O. ,Ofo O
Domigillo; Lwaigshafan. ' '

___Alamania o o ' : -.Nﬂrﬁér{::
| Telétono: 546 09 70 Fax: 249 40 70 '
1 E-mail: clientes@eaveliar.com
MNombre: LUZ CLEMENCIA BE PAEZ IDENTIEICACION
Diretcitn: Carrera 4%, Mo, 72-35
REPRESENTANTE |Teléfonc: 347 36 11 ccC. NIT L
O APODERADO  |rax: 211 86 50 C.E. [ Otro [
E-maik: clientes@cavelier.com Cual
Domicilio: Bogota, Colombia,

Wimere  35.456.344 T. P, 235655

' Nimero de expediente:  ~ 06.006.393"

' 'Dascnpclﬁn de la cnrrecmﬁn o mndiﬁ::aciﬁn soficitada:
; F'msentu huevp capitulo raiwndlcatﬂrio -:t:rnpuesta par 8 relvindicaciones con &t fin'da superar 1as

© o

O o

OO do

 objecionas heghas por Su Despacho a la pras&nts sollcitud de patente ¥ pido raspetupsaman'_ta que ’

el examsn de pateniabifidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicacionss presentadas.

Cnmpmbante dé pago No. - ... Fecha

Anexos
Comprobante de pago de |a tasa por $114.000, por conceptn de modificaciones.

Comprobame de pago por  reivindicaciones adicionales después de la décima
raivindicacién por

Poderes, sf fuere el casa

Copia auténtica de la Sustitucién del poder otorgada por el Doctor EMILIO FERRERO a mi

favor, para lo cual solicito me sea reconocida personer(a y asi cantinuar con el tramite de 1a
presente solicitud en favor del Solicitante,




REIVINDICACTONES

1. Pirimidinas 2-sugtituidas de 1z farmula

HRN,Rz
S
i

RN R ‘

en la gue el Indice v les sustituyentea tienen los sigrificados
siguientes:

i

n ea un ngmers enteros de 1 a 3;

L es halBgeno,,

. e
B!, R® significan, independientemente, algquilso ;-Cs. ﬂ;guﬂﬂfithz“Cm
pudiendo loa grupos aliffticos de las definicicnes de los radicales R
¥y R® a su parte estar parcial o completamente halogenades o llewvar uno
a cuatro grupos R

R es -0(k0)-&;
Y . .
E? puede pignificar, adicicnalmente, hidrégenc;

B! v B? puedsn formar Jjunto cony el 4tomo de nitrégeno al gue estan
ligadoa un anille saturado de cigo © seis miembros que puede contener
uno © variog sustituysntes alguilo C-O;

e

B, as haldgenc; /
r! corresponde & unz de las férmulas
B
Q. - o
\ﬁr- R 07”_.
f/
N t
ra -
H X .
", X
R n'
Donde
X significa un enlace directo, -NRY;
ik eg hidrédgens, alguile C,-C:
k" ez hidrdgens, alqgquilo Cy-0;
R es hidrdgeno, alguilo ) -Cg;
Z. Pirimidinas 2-zusrirnidas de la formula I gegin  la

reivindicaeidn 1, donde los sustituyentes tienen los significados
sigquientes:

r'., B =ignifican, independientemente, alguile ©,-C;, aloquenilo C;-Cs,
haldgenoglguile ©,-C; o haldgencalguenilo ,-Cg;



E corredponde g una de las £58rmulas
r:m§r . RhD?
N N
H™ X 'Y
ii
R gt
donde
X significa un enlace directo,
B significa hidrdgeno, metile;
rP significa hidrégeno, alguile C;-C;
f" significa hidrégens o metils,
3. Pirimidinas 2-sustituidas segin la rejvindicazisn 1, donde R’ as
cloro.
4, Pirimidinas 2-sustituidas segin la reivindicacion 1, donde &°

corresponde a una formula:

O, .

Sy

en la que ¥ es un enlace directo ~0-,

5. Esteres de la farmula v

en la que los sustituyentes R', R, B® ¥ L, tienen los significades

indicados en la reivindicacidén 1, y EB' significa alquileo -y,
alquanile C,-C, alquinile <:-Cp o hidroalguile C-C. cuyos vadicales
alduile, alguenilo, algquinilo pasden estar parcial o compesltamente
halegetades y llevar uno a Eres grupos B .

6. Esteres YV gegin la reiwindicacién 5, donde R'  aignifica
isopropile.
7. Producto pesticida, gue contiens un soporte adélido o liguide y

un compuesto de la formula T gegin la relvindicacido 1.

8. Producta pasticida, gue conbiesne un soporte sdlido o liguido v
un compueste de la Edrmula V oaegln una de las reivipdicacionea 5 &6 6.

MGMYMEMY L0- 1 TA22 8\ WECLO361



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

202085
Bogota, D.C.,
Abogado .
LLUZ CLEMENCIA DE PAEZ
ASUNTO Radicacion 08006393
Tramite 011
Evento 378
Actuacion 518, .
Oficio T
Folios &
Patenta de invencion [x] Patente de Modelo de Utilidad F
Via Nacional D
Via PCT (fase nacional}  [x]  Cap.| [x] Cap.ll | |

No. Sal. internacional; PCT/EP2004/007877
Fecha de Presentacién Internacional; 2004-07-15

Como resultade del examen de fondo, realizado con fundamento en &l articulo 45
de 1a Decisidn 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Capitulo descriptivo: Folios 66 a 160 como fueron preseniados.

Capitulo reivindicatorio: Folios 161 a 171 como fueron presentados.
Folins 188 a 202 modificados.

Frioridad: Folio2 DE 103338578 2003-07-24

DE 103577148 2003-12-09.

Respussta del solicitanie: Foling 187 2 194 v 203 a 206

Segunda respuesta del solicitante:  Foliog 223 a 229.

Nuevo capitulo reivindicatorio: Folios 232 a 233.

2. Anilisis de 1a Pricridad

Se acepta la reivindicacién de Prioridad porgue esta solicifud fue presentada
dentro del plazo establecido (Art. 8 D 488), y su contenido técnico corresponde
con el de la pricridad reivindicada.

3. Objeto de la invencién

Titulo de fa solicifud: Pirnmidinas Z-sustituidas. Folio 2.

Cijeto de fa mvercidn: El abjeto de fa presents solicitud de patente de invencién
se refiere a pirimidinas 2-sustituidas de la férmula (1),
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El problema técnico planteado en la presente solicitud consiste en gue las
pirimidinas  2-sustituidas conocidas en el are previo presentan un efecto
fungicida insatisfactoric en muchos casos. Por lo tanto existe la necesidad de
diseNar compuestos con eficiencia mejorada,

Para solucionar este problema técnico |la solicitud plantea pirimidinas  2-
sustituidas de formula (I} capaces de combatir honges nocivos.

El objete de |z solicitud definido anteriormente se clasificd en la IPC CO7D 239/42.
4. De la solicitud de Patente
Tituilo

Se requiere al solicifante gue modifique el titulo de la invencidn haciendo
referencia especifica a la materia que se desea proteger, es decir, a los
compuestos de interés especificameante definidos.

Descripcidn {articuio 28)

La descripcion resulta ser insuficiente para e amplic alcance que ain tiene &l
ultimo capltulo reivindicatorio modificado.

Se llama 1a atencidn del sclicitante frente a que, las evidencias técnicas
presentadas en la divulgacion inicial y en las pruebas adicionalies muesfran un
efecto técnico para dos patranes de sustitucidn especificos, mientras gue |a
seleccian reclamada presenta un alcance mucho mayor. Por o tanto, no se
encuentra ninguna razdn técnica para aceptar que la generalidad reclamada
posea la misma actividad mejorada que tienen log compuesios ensayados.

Por to tanto, esta oficina considera que la descripcidn no cumplié con el requisito
de claridad yo divuigacion completa de acuerdo con el art. 28 de la Decisidn 486,

Reivindicaciones (artfcufo 30 D 486)

Ei nuevo capifulo reivindicatorio continda presentando generalizacionas que no se
encuéntran enteramente sustentadas en la descripcidén. De este modo y en
correspondencia a lo anteriormente mencionado, se llama la atencidn al
solicitante frente a los ensayos comparativos presentados y a las estructuras
especificas para las cuales demostrd una mejora en términos de actividad
fungicida.

Esta oficina no encuentra ninguna razén técnica que le permita inferir que los
patrones de sustitucion que de alli se derivan, tengan el mismo efecto técnico, es
daecir, tengan fa misma actividad mejorada. Y teniendo en cuenta gue peguefios
cambios estructurales sobre un nuclee conocido pueden modificar drasticamente
la actividad del compuesto, esta Superintendencia considera que el gfecto técnico
asociade al conjunto de compuestos reivindicadns no s& encuentran debidameite

sustentados dadas las caracteristicas de log compuestos ejemplificados.
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En este orden de ideas, se reguiere al sefor solicitante para que delimite el
glcance de su invencidn y defina especificamente las caracteristicas técnicas
ggencidlag (patrones de sustitucion especificos) para los cuales demostrd un
efecto tecnico sorprendente, entendido come una mejora en actividad.

De este modo y con el fin de especificar cugles son las generalizaciones que no
se encuentran enteramente sustentadas en la descripcidn se presenta la siguiente
tabla gue relaciona especificamente los significados de cada sustituyente para los
cuales no se puede inferir una actividad mejorada.

Tahia 1.
Sustituyente  Generafizacidn ne aceptada .
4 Haldgeno
Ria Ré Alguenifo, grupo Ry
Rty R Puede formar un anillo de cinco miembraos
R Halogeno
el OeQT.u‘
H "N‘x
3
cuando X-R7 85 diferente de H, ¢
RO .
b
N,
x

cuando X-R2 es diferente de H v RA es
difarente da metifa

FPor Ultima, sirvase aclarar el significade del radical A, puesto que el lltimo
capitula raivindicatorio presentade, ne presento asa informacion,
Las mismas observaciones aplican para 1a reivindicacion 5.

En consecuencia, el nuevo capitulo relvindicatorio no cumpla con & requisito de
claridad y sustenio en la descripcion de acuerdo con el art. 30 de la Decision 486.

§. Determinacion del Estado de |a Técnica

Considerando que la fecha de la solicitud pricritaria 2003-07-24, se realizd |a
husqueda en el estado de Ia técnica y se encontraron los documentos
relacionados & continuacion, gue pueden afectar la patentabilidad del objeto de la
presente soliciud:

P Fecha de
:_ VB ”l]ncumffmtu } Titulo 7 publicacion
D1 W003,/043993 S-phenylpyrimidines agents comprising the same, method

. . 2003-05-30

L . lar production and use therend |
ET solicitante podrd consultar of docomeanty citado e fa siguiente VAL
L Fweddwids cepagensl comypublicalionDelsisStininatlec ment? CO=WOERNR 2 030430924 1 AR C=A 1 &FT=04 tate =200
ANEIGEOB=CPCRCEkaale=gn EF

El documento D1 divuiga compuestos de pirimidinas de férmula (a) y su actividad
como fungicidas.
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Fabla 2. Comparacion de caracteristives fecnicas

Salicitud

| p1

in, L= haldgena y = }-3

]

[ Xn, X=holdgeno yn=1-5

= hedgens

R’ = alguite Ce ciguenile Coe Ralodiquile Cre
holoofquemilo Gy

i =Eﬂ'.'c_$_g<_?no

H =

T Glguils Cip olquenids Con Aotodiquis c_._:.,']
hataeiguenite ¢ ;

[= g M, ﬂl’ﬂ'l:l'illl:' C_:-G.- gquE‘n”G Crs hﬂfﬂﬂ'quufllﬂ Cia
| haloolquenita Co.g

F° = M, alguito Cry aiguenilo Ca,, hotodiguils Cre
fredgalguenito G

o ;

B v R pueden formor funto con ef gromo de N al
FUg 2510 Paidos Un goife seturada de cnea o seis
Miembros que puede cont2ner ung o vanios alguilo

ATy R pueden formar junto con el dtomo de N ol
gue esta unidos un antllo saturtdo de tinco ¢ s&is
miembras gue pueede estar sustituido con Ro o Rh,
dande Ra a Ab significan alguilo £ .5

Cois i
iAfErencia fyelencidn).

B =
O, RO, .
&
Wty “':-c
a R
Dande

X = enlace directo o Are
Fa=Haalguile Cpp
Rbs = i @ elguilo Cog
Ro = MW o alguita &,
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E! documento D1 se considera el estado de |1a técnica cercano a la invencion
definida en la reivindicacién 1 porque divulgan pirimidinas de farmula (a) que
tienen actividad fungicida.

La diferencia entre la invencion, definida &n la reivindicacion 1 y los compuestos
de D1 consiste en el radical R*

El efecto que logra el incluir e radical R? es que mejora la actividad de fas
pirmidinas de farmula (1)

Por lo tanto, 8! Problema Técnico Dhjetive que pretende resolver esta invencion
se puede formular asi: cdmo modificar el los compuestos conocidos desde D1
para mejorar fa actividad del prismeo,

Sin embargo, los significades de R* se encuentran claramente sugeridos en ia
misma anterioridad D1

En congecuencia, la persona de! oficio normalmente versada en la materia,
imeluiria poadria inferir razonablemente eses significados, para llegar asi al objeto
de iz relvindicacion 1 de la solicitud. Por 10 cual se considera obvia.

Conclusion:
La reivindicacidn 1 cumple ef requisito de novedad (Art. 16), pere no cumple con
el requisito de nivel inventiva {Art. 18).

Los Unicos significades para los cuales s¢ demostré un efecto técnico fueron fos
siguientes, cuando R* es;

e
3
M

o N )I{

¥ X es wr enface directo y A2 es H

O cuando RY es:

Vv RbB es H, X=NRC, Re = Hy Ra =H
7. Respuesta a los argumentos del solicitante

La seleccién presentada en el nuevo capitulo reivindicatorio se considera nueva a
partir de D1, no abstante, justamente por tratarse de una patente de sefeccion se
requiere que la materia & proteger este especificamente definida v se & haya
demostrado un efecto técnico sorprendente gue se considera el salto cualitativo
en ia téonica.

Sin embargo el fiuevo caplfiulo reivindicatorio continda tratando de proteger
materia, la cual no demostrd un efacto técnico sorprendente o inesperado. De
acuerdo con el andlisis anterior, los significados del radical R® se encuentran
completaments sugeridos en ef documento DT y en vista de gue no se demaostid
una actividad mejorada para los mlltiples patrones de sustitucion reclamados,
&stos se considaran alternativas evidenfes para un técnico medio en la materia
que no tienen nivel inventivo,
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El argumento anterior tiene fundamento en el principic de gue “pequefias
modificaciones estructurales sobre un nicleo general conocido pueden ocasionar
cambios en actividad" La presente seleccion es justamente un ejemplo de dicho
principio. Sin embargo, para esta oficina no es aceptable gue se traten de
proteger patrones de sustitucion para los cuales no se demostro actividad
mejorada. Asi entonces, &l solicitante debera limitar el alcance de su invencidn,
pugsto que la generalidad reclamada se considera evidente a partirde 01,

Se tuvieron en cuenta los demas argumentos del solicitante.

8. Conciusién

lLos requisitos de patentabilidad de |la presente solicitud se encuentran afectados
asi:

i

Ne Documento N* Reivipdicaciones afectadas | Requisito que afecta

‘m WO03,/043993 1.8 Nivel Inventiva

i
|
!

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de |2 Comisién de la
Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del termino de
sesenta dias contados a partir de la facha de notificacidn de la presente
comunicagion. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a
pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesidn, se
denegara la patente.

Notifiguese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal &),
del capitulp guinta del titulo primero de la Circular Unica N° 10 de 2001.

CARLOS D LEMUS GIRALDO

Profesional Universitario 2044-09 (P}

Con asignaclon de funciones de la

[Yreccion de Nuevas Creaciones

El anterior reguerimiento fue notificado por fijacidn en lista, de fecha
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