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RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

LUIS PATINO LEIVA, mayor de edad, identificado y domiciliado como aparece al pié de mi firma, en
atencion a su oficio No. 15374 notificado el 26 de noviembre de 2010, estando dentro del término de

prorroga, atentamente me permito dar repuesta al mismo de la siguiente manera:

Novedad

Ese Despacho después de comparar el patron de sustitucion de fa estructura reclamada en la soficitud con
las sustituciones divulgadas por el documento D1 (WO 96/41799), concluye que son iguales y que dicho
documento si afecta la novedad de fos compuestos reivindicados. Mas especificamente, el sefior

examinador cita el compuesto Ik de D1y las posibles sustituciones que flevan a compuestos idénticos af fos
reclamados.
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Por otra parte, el sefior examinador afirma que el grupo difluorometifo si habia sido divulgado en D1 como
sustituyete de la sulfonamida y que por tanto, fas caracteristicas técnicas de los compuestos hacen parte

del estado de fa técnica.

Con el objeto de subsanar la objecion a la novedad de los compuestos reclamados, el solicitante limité
drasticamente el alcance de la invencion a un Unico compuesto, su proceso de preparacion y la
composicion que los comprende. Dicho compuesto no esta comprendido por la anterioridad y se diferencia

claramente en tres elementos estructurales distintivos:

COMPUESTO REIVINDICADO:
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DIFERENCIAS FUNDAMENTALES CON LOS COMPUESTOS DE D1
Los sustituyentes que presenta en compuesto reivindicado son: R3; F; R CHF,. Z: N.

Mientras que en el compuesto mas cercano que se presenta en D1, los sustituyentes son; R3: F; R!: CF3 .
£ N. Adicionalmente, éste compuesto de D1 es inactivo, mientras que el compuesto de la invenpic’m tiene
actividad herbicida.

Si bien la limitacion de las reivindicaciones es suficiente para superar la objecion por novedad, reitero los
argumentos anteriormente presentados con respecto a la divulgacion que hace D1 del grupo difluorometilo
(-CHF2).

Ese Despacho manifiesta que la divulgacion de D1 no se limita a los ejemplos especificos sino que la

divulgacién de D1y la inclusion del grupo difluorometilo anticipan los compuestos reclamados.
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Respetuosamente pongo de presente que la divulgacion de D1 es muy general y enuncia el grupo
difluorometilo dentro de una farga lista de posibles sustituyentes que, junto con las demas posibilidades
para cada unos de los sustituyentes de la formuta (1) y (A1} comprende una divulgacion general y no
especifica de los sustituyentes que se presentan en ésta invencion. Esto es, a partir de la divulgacion de
mttiples posibles radicales para cada uno de los sustituyentes, el técnico medio no pudo anticipar en una
sola apreciacion, sin hacer una exhaustiva sustitucion en la férmula {f), un compuesto en especifico que
comprendiera el grupo diflurorometilo y que ademas tuviera la actividad que presenta el compuesto

reivindicado.

Solicito a ese Despacho tener en cuenta las indicaciones que presenta el Manual Andino de Patentes en su
numeral 9.4.4.1 en cuanto al analisis de la novedad, partiendo del hecho que dicho Manual no es un marco
nommativo pero si una guia vélida para el analisis de patentes de invencién dirigida a los examinadores de
patentes, que ha sido preparada por autoridades competentes y que tiene como base la Decision 486.

Dicho numeral establece:

‘Una formula general no destruye la novedad de un compuesto o un subgrupo
de compuestos incluidos en ella. Compuestos especificos en un documento
destruyen la novedad de una formula general.”

"Si una formula tiene substituyentes especificos listados, se considera que la seleccién
de una de las posibifidades cuando sélo hay una lista de alternativas para un
sustituyente carece de novedad. Es decir, se considera una formula general con
variacion en un solo sustituyente y ef que todas las afternativas para este sustituyente
estén listadas es equivalente al listado de todos los compuestos especificos. Sin
embargo, si hay que hacer una seleccion en dos listas o mas de substituyentes
para llegar al objeto de la reivindicacion, entonces se considera que hay
novedad” (subrayado fuera de texto)

Se puede establecer claramente que los compuestos reivindicados en la presente invencién no se ven
afectadazos en su novedad ya que la divulgacion general del grupo difluorometiio en D1 no destruye la
novedad del compuesto especifico aqui reivindicado.
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Adicionalmente, el Manual Andino de Patentes establece:

“Una expresién general no destruye fa novedad de un elemento especifico que

cae dentro de esta expresion, pero un elemento especifico si destruye la novedad
de una reivindicacion general que lo incluya.”

‘La descripcién en el estado de la técnica de una clase genérica como por
ejemplo, “metal”, "halégenos”, etc. no destruye la novedad de un elemento
particular de la clase (como por ejemplo cobre o fltor)”.! (Negrita fuera de texto)

Asi entonces, el hecho que el documento D1 comprenda una formula general y nombre como posibles

sustituyente un grupo alquilo halogenado, no destruye la novedad de fa formula 1 en donde se emplea
especificamente -CHF;.

Por otra parle, respetando la autonomia de ese Despacho en la evaluacion de las solicitudes de patentes,
manifiesto que el IPRP reconocié la novedad de los compuestos reivindicados (sin limitaciones) frente al
documento D1 (WO 96/41799) y que el examen realizado en Colombia no puede apartarse en mayor

medida de, en este caso contradecir, las conclusiones del IPRP toda vez gue la novedad es un criterio
universat,

En conclusion, la presente solicitud de patente cumple con lo estipulado por el Articulo 16-de la Decision
486.

Anexos
Formulario de modificaciones

Nuevo capitulo reivindicatorio

Recibo por modificacion voluntaria

1 Manual Andino de Patentes, Pag. 67.
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FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

D) SOLICITUD DE:
[ Correccién de Errror Material Modificacion a una solicitud
I
@ Nombre: BAYER CROPSCIENCE AG IDENTIFICACION
Direccién: Alfred-Nobel-StraBe 50 ce. [0 NT
4(789 Monheim
Alemania
Domicilio: 40789 Monheim ce. [ otre []
Alemania
Lugar de Constitucion: Alemania : Cual
Teléfono: Fax: Nomero
E-maik;
Nombre:  LUIS PATIRG LEYVA IDENTIFICACION
REPRESENTANTE
O APODERADO Direccion:  Calle 94A No. 7A - 09 Bogota D.C  |C.C. NT ]
Teléfono: 756 07 70 Fax: 755 01 58 ce. [ otro []
E-mail: info@castellanosyco.com ‘ Cual
Ntmero 2.930.616  TPA 2698

@ Numero de Expediente:

06.098.013

@ Descripcién de la correccién o modificacién soiicitada:

Presento nuevo pliego reivindicatorio para el examen de patentabilidad.

(&) Comprobante de pago No. 11 - 0025081 Fecha 18/03/2011

@ Anexos:

Comprobante de pago de la tasa.
DPoderes si fuere el caso, junto con la sustitucion de los mismos a mi favor.
DDocumento que acredita la existencia y representacion legal de las partes, cuando sean personas juridicas

Nuevo capitulo reivindicatorio
LS

'7@5@
NOMBRE L.UIS PATINO LEIVA FIRMA

~ CC 293081 Wogoté - TPA 2698 C5J

Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta pagina - LPL/P20104

2 9 1440, 2011
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' SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
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aL _ RECIBO DE CAJA No. 11 - 0025081
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA Bogota D.C., Marzo 13 de 2011 - 14:38:45
RECIBIDO DE ;. CASTELLANOS Y Y CO NI 800.174.641
*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO BANCO CUFENTA No. PAGO FECHA PAGO VR PAGO

CONSIGNACION BANCO DE BOGOTA 062754387 391816353 18/03/2011 11.486.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT RENTISTICC CONCEPTO Ve UNDITARIO VMV CONCEPTO
1 50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONE? 'INRSE'IF?E}OM% ng%I'EQCCION A SOLICITUD 118.000.00 118.000.00

$118.000.00

SON: *CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

ja Aplicado al Expediente No.

Responsa

Recibo de

Sede Cantro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogoté, D.C.- Colombia
Weh: www.sic.gov.co  e-mai info@sic.gov.co Conmutadar: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Linea: 018000-010165 Call Centor: {571) 6513240

. Marzo 16 da 2011 - 14:18:46




REIVINDICACIONES MODIFICADAS EN RESPUESTA AQFICIO No. 15374

1. Nuevo derivado de difluorometanosulfonamida representado por la formula (1)

N

-

OCH,

2. Un procedimiento para preparar el compuesto de la formula () de acuerdo con a reivindicacion 1
caracterizado porgue

a) un compuesto de la formuia (11)

= {d “I)

En la que R' es hidrogeno y R2 es hidréxi, Y es N y X es fliior se hace reaccionar con un cloruro de

difiuorometanosulfonilo en la presencia de disolventes inertes y, si fuese apropiado, en la presencia
de un agente fijador de acidos o

b} compuestos de formula (Ic)

X H
SO
o f
N= [\l
HSGDMOCH_, (lc)

Enla que Xy Y tienen las mismas definiciones antes mencionadas, se hace reaccionar con un

complejo de hidruro de metal alcalino o con un complejo borano, en la presencia de disolventes
inertes.



3. Composiciones herbicidas caracterizadas porque contienen por un compuesto de formula (1) de
acuerdo con la reivindicacion 1.

4. Procedimiento para la preparacion de composiciones herbicidas caracterizado porque un

compuesto de formula (1) de acuerdo con la reivindicacion 1 se mezcla con agentes extendidotes
ylo agentes activos superficialmente,



