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1. Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, en mi condicion de apoderada de la sociedad
solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. 6992 notificado por

fijacion en lista el 17 de Junio de 2014.

2. Mediante oficio No. 6992 se puso en conocimiento del solicitante el informe que
contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de
patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren a la claridad del pliego
reivindicatorio, a la falta de unidad de invencién y a la novedad de las reivindicaciones 1-5
en vista del documento D1: W0O2009045761.

3. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se

desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”
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3.1 Modificacién de una solicitud en tramite

De acuerdo con el articulo 34 de la Decision 486 de la Comisiéon de la Comunidad
Andina, donde se establece que la modificacion de una solicitud es posible en cualquier
momento del tramite mientras no implique una ampliacién de la solicitud inicial, me

permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 3 reivindicaciones.

Se ha introducido un nuevo pliego reivindicatorio que esta basado y sustentado en
la descripcion de la solicitud original y que tuvo en cuenta las objeciones realizadas por el
Sefior Examinador en el oficio No. 6992 en cuanto a unidad de invencién y claridad con el

fin de definir la invencion de manera precisa e inequivoca.

3.2 Presentacion de una solicitud divisional

Adicionalmente, de conformidad con los lineamientos del articulo 36 de la Decision
486, que permite al solicitante en cualquier momento del tramite dividir su solicitud, sin
ampliar el objeto de la invencion inicialimente solicitado, me permito presentar una (1)
solicitud divisional con un pliego reivindicatorio conformado por 2 reivindicaciones cuyo
objeto es proteger las modalidades de la invencién con una definicién del radical R5

especifica, las cuales son diferentes al R5 de la solicitud parental.

El nuevo capitulo descriptivo de la solicitud divisional tendria el siguiente titulo:
“COMPOSICIONES PESTICIDAS ”.

3.3 Argumentos con respecto a la falta claridad del Pliego Reivindicatorio

Con respecto a la primera objecion del Sefior Examinador respecto a los términos
“heteroarilo” y “heterociclilo” es pertinente que el Sefior Examinador tenga en cuenta que
en el nuevo pliego reivindicatorio no se divulgan estas estructuras quimicas, razén

suficiente para que deba tenerse por superada dicha objecion.



Con respecto a la segunda objecion del Sefior Examinador respecto al término
“sustituido o no sustituido”, es relevante que el Sefior Examinador note que las posibles
sustituciones de cada radical se encuentran debidamente explicadas en una forma clara e
inequivoca para una persona versada en la materia toda vez que, por ejemplo, los
posibles sustituyentes del radical R1 se encuentran definidos de la siguiente forma (los
demas radicales se encuentran definidos de una forma analoga a la aqui expuesta):

“R1 es seleccionado del grupo consistente en H, F, CI, Br, | o
alquilo sustituido o no sustituido C1-C6,

donde cada R1 mencionado, que esta sustituido, tiene uno o
mas sustituyentes seleccionados de F, Cl, Bro I [...]'

Con respecto a la tercera objecidon y cuarta objecién formuladas por el Sefior

Examinador respecto a la presencia de términos tales como “solvato”, “derivado de éster’,
“acaricidas”, “

nematicidas”®, “fungicidas”, “herbicidas del grupo Al o del grupo sinérgico’,
elc, es pertinente que' el Sefior Examinador tenga en cuenta que en el nuevo pliego

reivindicatorio no se revelan estas sustancias quimicas, razon suficiente para que deba
tenerse por superada dicha objecion.

Con respecto a la quinta objecién formulada por el Sefior Examinador respecto a la
falta de soporte en la descripcién de obtencion de los compuestos de formula uno, es
pertinente que el Sefior Examinador note que se ha limitado considerablemente el alcance
de la presente invencidn a las estructuras quimicas reveladas en la reivindicacion 2 del

pliego reivindicatorio modificado, las cuales si se encuentran debida y completamente
soportadas en el capitulo descriptivo de la presente solicitud de patente.

En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego
reivindicatorio para el nuevo analisis de patentabilidad.

3.4 Argumentos con respecto a la falta de Unidad de Invencidn

El articulo 25 de la Decision 486, hace referencia a:



“Articulo 25.-La solicitud de patente sélo podra comprender una invencion o un
grupo de invenciones relacionadas entre si, de manera que conformen un tnico

concepto inventivo.”

El Sefior Examinador objeté que la presente solicitud contiene 3 grupos inventivos

distintos, los cuales son:

1. Compuestos de férmula uno donde R10 es (a), divulgado en el documento

D1

2. Compuestos de formula uno donde R10 es (b).

3. Compuestos de férmula uno donde R10 es (c).

En consonancia con los argumentos provistos por el Sefor Examinador, se

procedid a limitar la presente solicitud al primer grupo inventivo, a saber, Compuestos de

formula uno donde R10 es (a).

Con las modificaciones realizadas relacionadas a esta materia, las cuales estan
contenidas en el nuevo pliego reivindicatorio, se ve superada la objeciéon del Sefior

Examinador toda vez que se encuentra en tramite un sélo grupo inventivo.

Asi, se considera que la descripcion de la presente solicitud cumple con los
requerimientos establecidos en el Articulo 28 de la Decision 486 y que la objecion

formulada por el Examinador se ve superada.

3.5 Argumentos con respecto a la falta de Novedad

De acuerdo al articulo 16 de la Decision 486, se determina:



“Articulo 16: Una invencion se considerara nueva cuando no

esté comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido
accesible al publico por una descripcion escrita u oral,
utilizacién, comercializacion o cualquier otro medio antes de la
fecha de presentacion de la solicitud de patente, o en su caso,

de la prioridad reconocida.”

La novedad de una invencion se evalla a través de la comparacién uno a uno de

sus caracteristicas esenciales. De este modo, una invencién puede ser objetada por
novedad cuando sus caracteristicas esenciales son exactamente iguales a las de un
antecedente que represente el estado de la técnica conocido al momento de presentar la

solicitud. Por lo tanto en caso que llegue a existir al menos una diferencia en dicha

comparacion, se afirma que la invencién Sl cumple con el requisito de novedad.

Con base en lo anterior, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con
el andlisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y

solicitamos atentamente la reconsideracion de las razones por las cuales se objeta la

novedad, con base en la siguiente informacion:

La estructura quimica que el Sefior Examinador emplea como férmula quimica
para objetar la novedad de la presente solicitud tiene el nitrégeno del anillo en orientacion
—para con respecto al carbono que se conecta al anillo de tiadiazol, mientras que el
nitrogeno de la presente solicitud tiene orientacion —meta con respecto al carbono que se

conecta al anillo de tiadiazol, tal como se observa en la imagen a continuacion:
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Esto demuestra que las moléculas no son las mismas desde el punto de vista de
estructura quimica toda vez que para una persona versada en la materia es claro y
evidente que una orientacion -meta es radicalmente distinta en términos de propiedades
fiscoquimicas a una orientacion -para y, por lo tanto, es claro y evidente que la molécula

de formula uno que revela el pliego reivindicatorio modificado es novedosa sobre el arte
previo.

Ahora bien, pese a que en el oficio Técnico No. 6992 el Sefior Examinador no
emitid una objecién respecto al nivel inventivo de la presente solicitud, nos tomamos la
atribucion de argumentar sobre porque la presente invencién si tiene altura inventiva con
respecto al documento D1. Al respecto, es pertinente afirmar que el pliego reivindicatorio
modificado no se deriva de manera obvia a pérﬁr del documento D1 toda vez que no hay
motivacion, sugerencia o razon suficiente para que una persona versada en la materia
modifique los compuestos revelados en D1 para llegar a los compuestos objeto de
proteccién de la presente solicitud. Es mas, los compuestos revelados en D1 estan
motivados al tratamiento de enfermedades mientras que el objeto de la presente solicitud
es controlar plagas. Por tal razén, no hay motivacién alguna para que una persona
versada en la materia que esta en la tarea de idear formulas y compuestos orientados al
control de plagas se remita al conocimiento sobre el tratamiento de ciertas enfermedades.

Adicionalmente, los Unicos tiadiazoles presentes en el documento D1 se encuentran en la
pagina 47 a 55 y son los siguientes:
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Ahora bien, una persona versada en la materia, e incluso, una persona con
conocimientos basicos en quimica, puede ver que ninguno de los compuestos mostrados
previamente es similar a los compuestos revelados en el pliego reivindicatorio modificado
de la presente solicitud. Incluso, no hay sugerencia, ensefianza o razon alguna para
modificar dichos compuestos para llegar a los compuestos revelados en la presente
solicitud de patente.

De esta forma, se ven superadas las objeciones con respecto a novedad y nivel
inventivo de la presente invencion.



4. Conclusion

Por todo lo anterior, el documento D1 no resulta anterioridad valida capaz de

afectar la novedad de la invencién de la presente solicitud.

Por lo tanto, consideramos que el Examinador esta pasando por alto que una sola
diferencia con respecto al estado de la técnica, permite concluir que el objeto reivindicado
es nuevo. Ademas, esta excluyendo el hecho de que el inventor en el momento de
solucionar el problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad inventiva, pues la
presente invencién no resulta de la mera extrapolacion de las ensefianzas del arte previo,
como se afirma. Se esta desconociendo el mérito investigativo empleado y que esta

aportando una ventaja al arte previo.

5. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el
Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.
En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podra ser
negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la accion oficial No. 6992,
toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisién violaria tanto
el tenor literal del articulo 45 de la Decisién 486 como el derecho constitucional al debido
proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del articulo 45, respetuosamente
solicitamos al Examinador expedir una nueva accion oficial que permita a mi representada
contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos
de patentabilidad.

6. Anexos.

e Nuevo pliego reivindicatorio de la solicitud parental conformado por 3
reivindicaciones.

e Descripcién y pliego reivindicatorio (conformado por 2 reivindicaciones) de una
solicitud divisional.

e Poder para la solicitud divisional

e Formulario para solicitud divisional.



e Recibo por $464.000 por concepto de presentacion de una solicitud divisional.

Seiior Director,

! LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

! COLO-10975-0841-143-2

O COLO-10975-0841-242-2
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2. :Datosdel:solicitante

PersonaNatural O persona duridica -

DOW AGROSCIENCES LLC

Nombre o} denomlnamon ! Nombre o razén socnal completa

wlNombre representante?legal

Tipo de.empresa: ~~ Micro- [ P‘equé'ﬁiaj- 0 E :,Médiana‘i ' Cowa
Documento de identificacién: - DC.’C. o D C. E IT «;vflO‘tro‘NL’Jmerloq
Nacionalidaleais‘de constitucién‘ . - D|recc|on 'y domigcilio del tltular -Ciudad -

. Estado de Delaware, | 9330 Zionsville Road; Indlanapolls Indlana 46268 _ indianapolis
Estados Unidos de’América: | - Estados Unidos de América- - R

' ~Direccidn electrénica ‘No. Fax ’ :Numero telefénico
! clientes@cavelier.com 211:86°50 -347:36 11

D Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a
' través de la direccién de correo electrénico

© 3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre Documento de identificacién
De Paez Luz Clemencia

Tarjeta profesional
C.C. 35.456.344

T.P.A.23.555
Dfreccién y domicilio Ciudad
C?rrera 42 No. 72 -35 Bogota
Dilreccién electrénica No. Fax Namero telefénico
cal‘lvelier(cbcavelier.wm 2118650 347 36 11
_En caso de paber presentaqo pc_>¢’;ier general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sirvase

indicar el nimero de su radicacion o protocolo de poder general
1
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4.  Datos deltramite
CONVERSION DIVISION R FUSION
Expediente Expediente : 13.040.360 Expediente
De:
De: A De:
A: A
5. Comprobante de pago No. 14-0096714 Fecha: 2014/09/11

6. Anexos

por

O M O

Comprobante de pago de la tasa de presentacion solicitud por $464.000.

Comprobante de pago por reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicacion

Poder, si fuere el caso con el que se acredita la representacion
Documento que contiene la conversion, division o fusion de la solicitud

Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético

7. Firma

.Nombre y-apellidos

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

- |zFirma- -

o Se/Res

C.C. 35.456.344 DE Usaquén

‘Tarjeta Profesional 23.555:

Q{‘Q{\ DVW\SDCAD-AF271456\WPC10975

COLO+10975-841-242-2
COLO-10975-841-143-2
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NOTA: Esta es una solicitud de division de la materia contenida originalmente en la solicitud de
patente No. 13.040.360. La solicitud de divisién de la materia se hace como consecuencia de las

observaciones hechas por ese Despacho y que fueron dadas a conocer al solicitante por medio del

oficio No. 6992 notificado por fijacion en lista del 17 de junio de 2014. Por lo tanto pido que esta

solicitud de divisién de materia sea tratada con el beneficio de presentacion de la solicitud original, esto

es 28 de febrero de 2013 y la prioridad que alli se reivindica el 31 de agosto de 2010.

Nota: La copia basica original se encuentra en el expediente No. 13.040.360.

P102-F05 vré6 (2012-04-19)
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REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Una molécula de acuerdo con la Férmula uno:

N—N &4
RIO/QS}\I\‘T)J\RS
R3

Férmula uno
donde
R10 es
R1
NN
=
RS N R2-

Rl es seleccionado del grupo consistente en H,

F, Cl1,
Br,

I o alquilo sustituido o no sustituido C;-Cg,

donde cada R1 mencionado,

gue estd sustituido, tiene uno

o mas sustituyentes seleccionados de F, Cl, Br o I;

R2 es seleccionado del grupo consistente en H,

F, CI1,
Br,

I o un alquilo sustituido o no sustituido C;-Cg,

donde cada R2 mencionado, que estd sustituido,

tiene uno
o mas sustituyentes seleccionados de F, Cl,

Br o I;
R3 es H, o un alquilo sustituido o no sustituido C;-Cs;

R4 es O, S;



R5 es (alquilo Cl—Cm)S(O)n(alquild Ci1-Ci2),

R7 es seleccionado del grupo consistente en H, F, Cl,

Br, I o un alquilo sustituido o no sustituido C;-Cg,

donde cada R7 mencionado, que estd sustituido, tiene uno

o mis sustituyentes seleccionados de F, Cl, Br o I;

R8 es H, F, Cl, Br, I o un alquilo sustituido o no

sustituido C;-Cg,

donde cada R8 mencionado, que estd sustituido, tiene uno

o més sustituyentes seleccionados de F, Cl, Br o I; vy,

n es (cada uno independientemente) 0, 1 o 2.

2. Una molécula de acuerdo con la Reivindicacién 1, que

tiene una de las siguientes estructuras:

Compuesto No. Estructura
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. Un proceso que comprende aplicar la molécula de
acuerdo con la Reivindicacién 1 a un A&rea para
controlar una plaga en una cantidad suficiente para

controlar dicha plaga.
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