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Solicitante . DOW AGROSCIENCES LLC
Fecha de solicitud : 18 de Julio de 2014
J |8 Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, en mi condicién de apoderada de la sociedad

solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. 9577 notificado por
fijacion en lista el 18 de Agosto de 2015.

2, Mediante oficio No. 9577 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 presencia de
reivindicaciones referentes a un uso o sequndo uso, a la novedad de las reivindicaciones
1 a 3 en vista de los documentos D1: Producto CAS Registry RN: 1249829-73-7 y D2:
WO2011141848, y al nivel inventivc de la reivindicacion 4 en vista de los documentos D1
Producto CAS Registry RN: 1349829-73-7 vy D2: Producto CAS Registry RN: 1349829-
73-7.

3 Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeio de atender las objeciones arriba mencionadas, se
desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentcs:

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”™
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Modificacion de una solicitud en tramite

De acuerdo con el articuko 34 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad

Andina, donde se establece que la modificacién de una solicitud es posible en cualquier
momento del tramite mientras no implique una ampliacion de lz solicitud inicial, me
permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 23 reivindicaciones.

Se han introducido las siguientes modificaciones al capitulo rzivindicatorio:

Las reivindicaciones 16 a 23 han sido modificadas de manera que se refieren a un
método de formacion de un herbicida, el cual se encuentra clara y adecuadamente
caracterizado de acuerdo a la practica de patentes.

Adicionalmente, dichas reivindicaciones se han modificado para hacer mayor
claridad con respecto a los pasos del método reemplazando la expresion “poner
en contacto o contactando” por “hacer reaccionar” el cual indica de acuerdo a al
diccionario de la Real Academia Espafola: Dicho de dos ccmpuestos: Actuar entre
si, produciendo otro nuevo; lo cual es claro para una persona versada en la
materia y por tanto, podria reproducir el método reivindicado en la presente
solicitud.

La reivindicacion 1 ha sido modificada para especificar que R, representa un
miembro seleccionady del grupo que consiste de vinilico, arilo, alguenilo, o
furanilo.

Por ultimo, con respecto a las reivindicaciones 11 a 15, es importante mencionar
que las mismas con‘ienen la sintesis Unicamente de modalidades especificas,
mientras que por el contrario las reivindicaciones 16 a 23 cubren aquellas
restantes en la memoria descriptiva.

Asi, las reivindicacicnes son ahora muy claras y precisas en el momento de

sefalar la naturaleza de la invencion reivindicada y es evidente que las caracteristicas

técnicas esenciales de la invencion estan establecidas.

Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Exeminador en cuanto a la

claridad y concisién del plego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, se
solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reiv ndicatorio para el nuevo

analisis de patentabilidad.
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3:2 Argumentos a favor de la falta de Novedad

El articulo 16 de la Decision 486 seniala lo siguiente:

‘Articulo 16: Una inveacion se considerara nueva cuando no esté comprendida en
el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderd todo lo que haya sido
accesible al - publico  por una descripcion escrita  u  oral, utilizacion,
comercializacion o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de la

solicitud de palente, o en su caso, de la prioridad reconocida.”

La novedad de una invencion se evalua a través de la comparacion uno a uno de
sus caracteristicas esenciales. De este modo, una invencion puede ser objetada por
novedad cuando sus caracteristicas esenciales son _exactamente iguales a las de un
antecedente gue represente el estado de la técnica conocido al momento de presentar la

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

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

Con base en lo anterior, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con
el analisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo vy
solicitamos atentamente la reconsideracion de las razones por las cuales se objeta la
novedad, con base en la siguiente informacion:

En primer lugar, mi rep-esentada desea poner de presente que tal como fueron
modificadas las reivindicaciones 16 a 23, recitan un compuesto de férmula |, en donde R,
representa un miembro seleccionado del grupo que consiste en vinilico, arilo, alquenilo, y
furanilo. De esta forma, es preciso sefialar a su Despacho que tanto D1 y D2, citados por
el senor Examinador, recitan una formula en la que el correspondiente grupo R es metilo.
Por lo tanto, los documentos ro divulgan expresa o intrinsecamente un compuesto de
formula | como divulgado en las reivindicaciones de la presente invencion tal como han
sido modificadas; proporcionando asi al menos una diferencia técnica.

De esta forma, se ven s.uperadas las objeciones con respecto a novedad para la
presente invencion toda vez que es claro que los documentos D1 y D2 no anticipan como
un todo las caracteristicas técricas esenciales del compuesto objeto de proteccion tal
como se encuentra reivindicado =n el nuevo pliego reivindicatorio.
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De acuerdo con los argumentos anteriormente explicados, la invenci¢n de la
presente solicitud de patente es novedosa sobre los documentos del estado de la técnica
D1y D2 citado por el Examinador.,

3.3 Argumentos a favor de la falta de Nivel Inventivo

El articulo 1€ de la Decision 486 sefiala lo siguiente:

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

estado de la técnica.”

Una invencién se considerara inventiva si la misma no hubiese resultado okvia a
partir del arte previo para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto
a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluacién debe colocarse en el
momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemglado
en la solicitud y para el cual poseia la literatura y el conocimiento disponibles en dicho
momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al analisis del
nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una
combinacion de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si
una persona medianamente versada en la materia encuentra ensefianzas o sugerenc as
claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de
manera obvia a la invencion reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejcra
sustancial, un efecto inesperado o0 una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de
nivel inventivo, por cuantc aporta un salto tecnolégico en la regla técnica.

Con base en lo anterior, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con
el analisis llevado a cako por el Examinador y con las conclusiones del mismo y
solicitamos atentamente la reconsideracion de las razones por las cuales se objeta el nivel
inventivo, con base en la siguiente informacion:

A este respecto, mi representada amablemente pone de presente que el uso de
grupos de la reivindicacién 1 modificada tales como vinilo (reivindicacion 4), arilo,
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alquenilo, y furanilo no es obvio en vista de los documentos del estado de la técnica D1y
D2 citados por el seficr Examinador. Los dos documentos en los que el sefior Examiracor
afirma que son los documentos del arte previo mas cercanos a la invencion solo exhiben
un grupo metilo en la posicién 4.

Sustituyentes insaturados conducen a propiedades no observadas generalmente
por personas versadas en la materia cuando se utilizan grupos metilo. En el caso de
vinilo, arilo, y furanilo, esto es especialmente asi porque conduce a sistemas mas
altamente conjugados a ‘ravés del anillo de pirimidina aromatico.

El grupo insaturado imparte diferente reactividad hacia acidos, bases, y tal como
se utiliza en la presente descripcion, la oxidacion. Tales sustituyentes permiten
condiciones de oxidacion suaves tales como el tratamiento con ozono que es menos
probable que afecte reaccién de otros sustituyentes tales como cloro y la amina. La
oxidacion de sustituyentes metilo podria ser posible en condiciones muy duras, tales
como KMnO,, que destruirian tales grupos. De hecho, el tratamiento con ozono no se
emplea generalmente por 2| experto en la técnica para oxidar grupos metilo arilo a las
funcionalidades carboxilato deseadas de la presente descripcion.

Por lo tanto, un técnico con conocimientos medios en la materia no estaba en
condiciones de plantearse el problema, tampoco de resolverlo en la forma en que se
reivindica y tampoco de prever el resultado, por lo que la presente solicitud posee la altura
inventiva para que se le conceda el privilegio solicitado.

En consecuencia de lo anterior, la invencion de la presente solicitud tiene nivel
inventivo en vista de los documentos D1 y D2 del estado de la técnica citados por el
Examinador.

3.4 Conclusion

Por todo lo anterior, los documentos D1 y D2 no resultan anterioridades validas
capaces de afectar la novedad de la invencion de la presente solicitud. De la misma
manera, el documento D1, el documento D2, o su combinacion, no resultan anterioridades
validas capaces de afectar el nivel inventivo de la invencion de la presente solicitud.

Por lo tanto, consideramos que el Examinador esta pasando por alto que una
sola diferencia con respecto al =stado de la técnica, permite concluir que el objeto

wn

M\



C AVELIER

BOGADDS

reivindicado es nuevo. Ademas, esta excluyendo el hecho de que el inventor en el
momento de so.ucionar el problema técnico de la solicitud tuvo gue emplear habilidad
inventiva, pues la presente invencion no resulta de la mera extrapolacién de las
ensefianzas del arte previo, como se afirma. Se estd desconociendo el mérito
investigativo empleado y que esta aportando una ventaja al arte previo.

4. Puesto que e ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas pcr el
Examinador, se solizita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.
En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no pod-a ser
negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la accion oficial No. 9577,
toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decision violaria tanto
el tenor literal del articulo 45 de la Decision 486 como el derecho constitucional al debido
proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del articulo 45, respetuosamente
solicitamos al Examinacor 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.

De otro lado, respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia dei
pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la
proteccion que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar

una solicitud divisional que la contenga durante el tramite de la presente solicitud,
beneficiandose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

5. Anexos

 Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 23 reivindicaciones

Senor Director,
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C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555
3 COLO-10975-0841-0228-1
v SGD\SGDVID-284273WPC 10975
No. M-2015-284273\SGD

Lo



REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la formula |

donde

X1 representa un halégeno;

R+ representa un miembro seleccionado del grupo que consiste de vinilico,
arilo, algquenilo, o furanilo; y

Q representa un alcoxi C4-C:.
2. El compuesto de la reivindicacion 1 en la que X4 representa cloro.
3. El compuesto de la reivindicacion 1 en la que Q representa metoxi.
4. El compuesto de la reivindicacion 1 en la que R representa vinilico.

5. Un compuesto de la férmula Il
X,
NN

A

N

donde
X representa un halégeno; y
Q representa un alcoxi C4-Co.

6. El compuesto de la reivindicacior 5 en la que X; representa cloro.

7. El compuesto de la reivindicacior 5 en la que Q representa metoxi.



8. Un método para formar un 2 6-dihalo-5-alcoxi-pirimdina-4-carbaldehido que
comprende hacer reacconar 2,6-dihalo-5-alcoxi-pirimidir a-4-substituida con un

oxidante.

9. El método de la reivirdicacion 8 en el que la reaccién de 2,6-dihalo-5-alcoxi-
pirimidina-4-substituida con un oxidante comprende la reaccion de 2 6-dihalo-5-

alcoxi-pirimidina-4-substituida con ozono.

10. El metodo de la reivindicacion 8 en el que la reaccion de 2,6-dihalo-5-alcoxi-
pirimidina-4-substituida con un oxidante comprende hacer reaccionar 2 6-dicloro-5-
metoxi-4-vinilico pirimidina con ozono para formar un 2 6-dicloro-5-metoxi-

pirimidina-4-carbaldehido.

11. Un meétodo para formar 2,6-dihalo-5-alcoxi-pirimidina-4-substituida que
comprende:

hacer reaccionar 2,6-dihalo-5-alcoxi pirimidina con un reactivo de haluro
organo-metalico para formar una 2 6-dihalo-5-alcoxi-4-sustituido-3-(metal-halo, o
metal) pirimidina; y

oxidar 2,6-dihalo-5-alcoxi-4-sustituido-3-(metal-halo, o metal) pirimidina para

formar la 2,6-dihalo-5-alcoxi-pirimidina-4-substituida.

12. El método de la reivindicacion 11, en el que hacer -eaccionar 2,6-dihalo-5-
alcoxi pirimidina con un reactivo érgano-metalico comprende hacer reaccionar una

2,6-dihalo-5-alcoxi pirimidina con un reactivo de Grignard.

13. El método de la reivindicacion 12, en el que hacer reaccionar 2,6-dihalo-5-
alcoxi pirimidina con un reactivo de Grignard comprende hacer reaccionar una 2,6-

dihalo-5-alcoxi pirimidina con un bromuro de magnesio vinilo.

14. El método de la reivindicaciéon 11, en el que hacer reaccionar 2,6-dihalo-5-
alcoxi pirimidina con un reactivo 6rgano-metalico comprende hacer reaccionar 2,6-

dihalo-5-alcoxi pirimidina zon un reactivo de érgano-litio.

15. El metodo de la reivindicacion 11, en el que la oxidacion de 2,6-dihalo-5-alcoxi-

4-sustituido-3-(metal-halo, o metal) pirimidina comprende la reaccion de 2 6-

%)



dihalo-5-alcoxi-4-sustituido-3-(metal-halo o metal) con 2,3-dicloro-5,6-diciano-p-

benzoquinona.

16. Un método de formacion de un herbicida de 2 6-dihalo-5-alcoxi-pirimidina-4-
subsituida, 2,6-dihalo-5-alcoxi-pirimidina-4-substituida que comprende un anillo de
pirimidina, que tiene una posicié1 4 y una posicion 6, el anillo de pirimidina, que
contiene ademas una cadena de hidrocarburos en la posicion 4 y un haldégeno en
la posicion 6, el método que comprende:

hacer reaccionar en la cadena de hidrocarburos en la posicion 4 con un
oxidante para formar un grupo carbonilo en la posicion 4;

hacer reaccionar el grupo carbonilo en la posicion 4 con bromo en un
alcohol para formar un grupo carboalcoxi en la posicion 4; y

hacer reaccionar el halégeno en la posicion 6 con una amina para formar un

grupo amino en la posicion 6.

17. El método de la reivindicacion 16, en el que hacer reaccionar la cadena de
hidrocarburos en la posicion 4 con un oxidante comprende hacer reaccionar la
cadena de hidrocarburos en la posicién 4 del anillo de pirimidina de 2,6-dihalo-5-
alcoxi-pirimidina-4-substituida con ozono para formar 2 6-dihalo-5-alcoxi-
pirimidina-4-carbaldehido que contiene el anillo de pirimidina que contiene el grupo

carbonilo en la posicion 4.

18. El método de la reivirdicacién 17, en el que hacer reaccionar el grupo
carbonilo en la posicion 4 con bromo en un alcohol, comprende hacer reaccionar
el grupo carbonilo en la pos cion 4 del anillo de pirimidina de 'a 2,6-dihalo-5-alcoxi-
pirimidina-4-carbaldehido con bromo en el alcohol para formar alquil 2,6-dihalo-5-
alcoxi-pirimidina-4-carboxileto que comprende el anillo de pirimidina que

comprende el grupo carbozlcoxi en la posicion 4 y el halégero en la posicién 6.

19. El método de la reivindicacion 18, en el que hacer reacc'onar el halégeno en la
posicion 6 con una amina comprende hacer reaccionar el halégeno en la posicion
6 del anillo de pirimidina del alquil 2,6-dihalo-5-alcoxi-pirimridina-4-carboxilato con
la amina para formar alquilo 6-amino-2-halo-5-alcoxi-pirimidina-4-carboxilato que

comprende el anillo de pirimidina que comprende el grupo amino en la posicion 6.



20. El método de la reivindicacion 16, en el que hacer reaccionar el halégeno en la
posicion 6 con una amina comprende hacer reaccionar el halégeno en la posicion
6 del anillo de pirimidina de 2,6-dihalo-5-alcoxi-4- pirimidina sustituida con la amina
para formar una 6-amino-2-halo-5-alcoxi-pirimidina-4-substituida que comprende el
anillo de pirimidina que cortiene el grupo amino en la posicién 6 y la cadena de

hidrocarburos en la posicior 4.

21. El método de la reivindicacion 20, en el que hacer reaccionar la cadena de
hidrocarburos en la posicion 4 con un oxidante comprende hacer reaccionar la
cadena de hidrocarburos de 6-amino-2-halo-5-alcoxi-pirimidina-4-substituida con
un oxidante para formar un 6-amino-2-halo-5-alcoxi-pirimidina-4-carbaldehido que
comprende el anillo de pirimidina que comprende el grupo carbonilo en la posicion
4,

22. El método de la reivindicacion 21, en el que hacer reaccionar el grupo
carbonilo en la posicién 4 con bromo en un alcohol comprende hacer reaccionar el
grupo carbonilo en la posicion 4 de la 6-amino-2-halo-5-alcoxi-pirimidina-4-
carbaldehido con bromo en un alcohol para formar alquilo 6-amino-2-halo-5-alcoxi-
pirimidina-4-carboxilato que comprende el anillo de pirimidina que comprende el

grupo carboalcoxi en la pcsicion 4.

23. Un método de formacién de un acido 2,6-dihzlo-5-alcoxi-pirimidina-4-
carboxilico de un 2,6-dihzlo-5-alcoxi-pirimidina-4-substituida, la 2,6 dihalo-5-alcoxi-
4- pirimidina sustituida que contiene un anillo de pirimidina que comprende una
posicién 4, el anillo de pirimidina que contiene una cadena de hidrocarburos en la
posicion 4, el método comprende hacer reaccionar la cadena de hidrocarburos en

la posicion 4 con un oxidante para formar un grupo carboxilo en la posicion 4.
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