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Sefora Directora
NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente NC2018/0009130

Asunto: Solicitud de patente para: COMPUESTO DE PIRIDAZINONA O SU SALY
HERBICIDA QUE LO CONTIENE

Solicitante: ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.

Fecha de solicitud: 30 DE AGOSTO DE 2018

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Yo, ANDRES RINCON USCATEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi
condicion de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy

respuesta al Oficio 1030, notificado por fijacion en lista el 23 de enero de 2020.

. MODIFICACIONES AL CAPITULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad aporto un Capitulo Reivindicatorio modificado

conformado por 3 reivindicaciones, en donde se realizaron las siguientes modificaciones:

- se eliminaron las Reivindicaciones 4y 5; y

- se limitaron las Reivindicaciones 1 y 2 de acuerdo con una razonable
generalizaciéon de los compuestos desarrollados en la presente invencién, en
donde, en la féormula (l), el sustituyente alquilo es limitado a un alquilo C;-Cq,
lineal o ramificado; el alquenilo es limitado a un alquenilo C,-C¢ lineal o
ramificado; el alquinilo es limitado a un alquinilo C,-Cs lineal o ramificado; el
cicloalquilo es limitado a un cicloalquilo C3-C5; el cicloalquiloxi es limitado a un
cicloalcoxi C;3-C;; el arilo monociclico es limitado a fenilo; el heteroarilo
monociclico es limitado a un heteroarilo de 3 a 6 miembros que contiene de uno

a cuatro O, S o N; el arilo biciclico es limitado a naftilo o indenilo; y el heteroarilo
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biciclico es limitado a un heteroarilo condensado de un anillo heterociclico de 5
a 6 miembros que contiene uno o dos O, S o N, y un anillo de benceno. Estas
limitaciones de los sustituyentes encuentran soporte en toda la Descripcién de
la presente invencién, como por ejemplo desde la pagina 5 (linea 16) hasta la

pagina 6 (linea 12).

Estas modificaciones se ajustan al Articulo 34 de la Decision 486 de 2000, ya que no
constituyen una ampliacion de la proteccidn que corresponderia a la divulgacidén contenida

en la solicitud inicial.

Il. EN CUANTO A LAS REIVINDICACIONES RELATIVAS A UN USO Y LA SUPUESTA
FALTA DE CLARIDAD

En primer lugar, me permito llamar la atencién del Examinador acerca del Capitulo
Reivindicatorio Modificado, en donde se eliminaron las Reivindicaciones 4 y 5. Por lo tanto,
considero superadas las objeciones del Examinador sobre la supuesta reivindicacién de

usos.

Ahora bien, en cuanto a la objecién del Examinador acerca de la concisidon de las
Reivindicaciones 1 y 2, quisiera sefialar que dichas reivindicaciones se limitaron
drasticamente como fue detallado anteriormente. Asi entonces, considero que la materia

reclamada corresponde a una generalizacion de lo ejemplificado en el Capitulo Descriptivo.

Adicionalmente, vale la pena resaltar que, dentro del dmbito de las patentes es un hecho
conocido que los ejemplos especificos son Unicamente ilustrativos y de ninguna manera
limitan el alcance de la invencién desarrollada. Asi entonces, no existe obligacion alguna
de realizar una limitacién exclusivamente a las modalidades o compuestos que se
encuentren probados o sustentados en los ejemplos. Mas especificamente, la Guia para
examen de solicitudes de patente de invencién y modelo de utilidad de la
Superintendencia de Industria y Comercio (Guia de la SIC) en su numeral 2.7.2 establece

que:
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“..la presentacion de ejemplos relativos a todas las especies particulares de la
invencion no serd condicion necesaria para la suficiencia, siempre y cuando

dichas especies se mencionen en la descripcion.” !

Por lo tanto, restringir adicionalmente el nimero de sustituyentes en el compuesto
reclamado, limitaria injustificadamente el alcance de la proteccion al cual el inventor tiene

derecho.

Con base en todo lo anterior, considero que el Capitulo Reivindicatorio modificado adjunto
cumple con todos los requisitos de claridad y concisién, ajustandose asi a los lineamientos
del Articulo 30 de la Decision 486, ya que cualquier persona del oficio normalmente
versada en la materia estda en completa capacidad de reproducir la invencidn sin

ambigiedad alguna.
1l ESTADO DE LA TECNICA

El Examinador considera los siguientes documentos como relevantes en la evaluacion de

patentabilidad de la presente invencion:

ftem Documento Titulo Fecha de Publicacién
D1 W02014119770 “Pyridazinone compound and 7 de agosto de 2014
herbicide comprising same”
D2 JP2012515183 “New herbicide” 5 de julio de 2012

V.

EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

El Examinador sefala que la presente invencion carece de nivel inventivo a la luz de D1y

D2. Respetuosamente difiero de la opinién de la Examinadora debido a lo siguiente:

En primer lugar, me permito sefialar que la presente invencion se refiere a un compuesto

de piridazinona representado por la férmula (I) o su sal:

1 Superintendencia de Industria y Comercio, Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencién y
Modelo de Utilidad (Bogota, Colombia, 2014). Seccion 2.7.2.




En donde X, Q, R, R?, R3 y R* son definidos tal y como se presenta en el Capitulo

Reivindicatorio Modificado adjunto al presente memorial.

Con el danimo de hacer una comparacién directa con las conclusiones a las que llega el
Examinador, considero a D1 como el arte previo mas cercano a la presente invencién, el

cual divulga un compuesto de piridazinona representado por la Férmula (1):

R3
0 O\A
R1
N R¢ (1)
fll =~ RS
?
R? G

Formula (I) de D1,

el cual tiene actividad herbicida. Los compuestos de |la presente invencién principalmente
difieren de los revelados en D1 en la posicidn del sustituyente X-Q en el anillo fenilo.
Particularmente, este sustituyente esta ubicado en la posicion meta en los compuestos
reclamados y en la posicion para en los compuestos de D1, tal y como se puede observar a

continuacion:

Formula (I) de la presente invencion Férmula (1) de D1
(Ra)n 3
R
0 ~ IO\A
R1
]\X/Q \[}] l A R»Q
Na RS
7
RZ G
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Adicionalmente, vale la pena sefalar que D1 no sugiere alguna posible modificacién en sus
compuestos que conlleve a la estructura particular de los compuestos reclamados en la
presente invencién. Quisiera resaltar que este documento solamente ensefia compuestos
que tienen un sustituyente R* en la posicion meta del anillo fenilo de los compuestos de
piridazinona revelados, donde R* es Unicamente hidréogeno. Asi entonces, el hidrégeno en
la posicidén meta es esencial para los compuestos de D1 vy, la persona versada en la materia
no hubiera estado motivada a modificar dicho hidrégeno, por ejemplo, por el sustituyente

X-Q de los compuestos de la presente invencidn.

Asi las cosas, el efecto técnico debido a esta diferencia es que los compuestos de la
presente invenciéon, que tienen el sustituyente X-Q en la posicion meta de anillo fenilo,
tienen una actividad herbicida incrementada, como muestran los ejemplos de prueba 1y 2

en las Tablas 5y 6 de la Descripcidn.

Adicionalmente, para brindar mayor evidencia del efecto técnico de los compuestos de la
presente invencién, el Solicitante ha probado compuestos que tienen sustitucion en la
posiciéon para del anillo fenilo en comparacién con los compuestos de la solitud con
sustitucidon en la posicion meta. Los datos se obtuvieron de acuerdo con el ejemplo de
prueba 1 de la presente invencién. La Tabla A anexa al presente memorial presenta los
respectivos resultados sobre la actividad herbicida evaluada mediante la tasa de inhibicién
del crecimiento (%), calificada de 0 (equivalente al efecto cuando un drea no es tratada) a
100 (destruccion completa). Los ejemplos No. A-1, A-3, A-5, A-7 y A-9 son compuestos de
acuerdo con la presente invencidn que tienen el sustituyente X-Q en la posicién meta del
anillo de fenilo, y los Ejemplos No. A-2, A-4, A-6, A-8 y A-10 se refieren a los
correspondientes compuestos comparativos en los que el sustituyente X-Q estd en la
posicion para del anillo de fenilo. Por lo tanto, es posible una comparacién directa de los

compuestos que solo difieren en la posicion del sustituyente X-Q en el anillo de fenilo.

Con respecto a los datos obtenidos, mientras que el compuesto del Ejemplo A-1 y el
Ejemplo Comparativo A-2 solo difieren en la posicidon del sustituyente X-Q del anillo de
fenilo, el compuesto del Ejemplo A-1 segun la presente invencidn logré excelentes efectos
herbicidas, en contraste con el compuesto del Ejemplo comparativo A-2, que mostrd
efectos herbicidas significativamente menores o nulos, por ejemplo, en los casos del Pasto

Dentado y la Avena Fatua. Asi, el compuesto del Ejemplo A-1 de la presente invencidn
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(sustituyente X-Q en posicion meta) muestra efectos herbicidas significativamente
mejorados en comparacion con el compuesto comparativo del Ejemplo A-2 (sustituyente X-

Q en posicién para).

La comparacion de los Ejemplos A-3 y el comparativo A-4 también demuestra un aumento
en la actividad herbicida por la sustitucién en meta. Asi, el compuesto del Ejemplo
comparativo A-4 (sustitucién en la posicion para) no muestra ningun efecto herbicida,
mientras que el compuesto del Ejemplo A-3 (sustitucidn en la posicion meta) muestra
Excelentes efectos herbicidas contra la mayoria de las malezas. Similarmente, los ejemplos
A-5, A-7 y A-9 (sustitucién en la posicion meta) confirman un aumento significativo de la
actividad herbicida respecto a los correspondientes ejemplos comparativos (sustitucion en

la posicién para) A-6, A-8 y A-10, respectivamente.

Por lo tanto, se muestra que el compuesto de piridazinona de formula (1) de la presente
invencion tiene una mejora significativa del efecto herbicida debido a la caracteristica

diferenciadora de la posicion del sustituyente X-Q del anillo de fenilo en la posicién meta.

Teniendo en cuenta lo anterior, segun la Guia de la SIC, el problema técnico deberia
plantearse como: “écdmo modificar o adaptar el estado de la técnica cercano para obtener

el efecto técnico que la invencidn proporciona?”?

Asi entonces, el problema técnico a ser resuelto por la presente invencién debe formularse
de la siguiente manera: “¢Como modificar los compuestos de D1 para obtener un aumento

en la actividad herbicida?”

Sin embargo, D1 no divulga ningin compuesto que presente un sustituyente como el X-Q
en la posicién meta del anillo fenilo de los compuestos de la presente invencion. De esta
manera, D1 no revela alguna sugerencia que direccione a la persona versada en la materia
a obtener compuestos que tengan el sustituyente X-Q en la posicién meta del anillo fenilo
de los compuestos de la presente invencion o que dicha modificacion resultara en un

aumento en su actividad herbicida.

2 Superintendencia de Industria y Comercio, «Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencion y
Modelo de Utilidad»,2014, sec. 2.13.5.1.
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Ahora bien, en cuanto a D2 como documento complementario, este se refiere a

compuestos de formula (l):

Formula (l) de D2,

que tienen actividad herbicida. Sin embargo, ninguno de los compuestos divulgados en D2
es derivado de piridazinona, por el contrario, la totalidad de los compuestos de este
documento tienen como anillo central una diona ciclica. Adicionalmente, mientras que los
compuestos reclamados deben contener dos hererodtomos en el anillo central (nitrégenos
en el anillo de piridazinona), para los compuestos de D2, esta caracteristica es irrelevante,
pues, ejemplifica compuestos con actividad herbicida que incluso no tienen heteroatomos
en el anillo central, sino un anillo de 1,3-ciclohexanodiona; o un anillo central con una
estructura mds compleja como, por ejemplo, un oxaspiro [5.5] undecano-8,10-diona, pero
gue no contienen un anillo piridazinona como los compuestos reclamados en la presente
invencion. Asi, las ensefianzas de D2 estdn dirigidas a compuestos con una estructura
central que es radicalmente diferente de la de los compuestos de la presente invencidn.
De esta manera, si la persona versada en la materia combinara las ensefianzas de D1 y D2
no tendria una sugerencia que la guiara a elegir la estructura central de los compuestos de
D1 o la de los de D2, pues estos documentos no revelan con cudl estructura central se

obtendrian compuestos con mayor actividad herbicida.

Mas alla de esto, los compuestos de D2 presentan un anillo fenilo que esta sustituido en la
posicion meta de forma similar al fenilo sustituido, también en meta, de la presente
invencion. Sin embargo, D2 no ensefia que la actividad herbicida incremente por elegir
dicha posicién, pues, por ejemplo, los compuestos de D2 no fueron probados en
comparacion con analogos que, en contraparte, no tuvieran una sustitucién en la posicién
meta. Asi entonces, la persona versada en la materia no encontraria en las ensefianzas de
D2 una motivacién para escoger una sustitucién en la posicion en meta para incluirla en los
mismos compuestos de D2 (con una estructura central radicalmente diferente de la de los

compuestos de la presente invencién) ni mucho menos en los compuestos de D1.
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Quisiera resaltar que si la persona versada en la materia combinara las ensefianzas de D1y
D2 llegaria a compuestos que presentan tanto la sustitucién en meta como en para, pues,
elegir cambiar la posicidn para de los compuestos de D1 por la meta de los compuestos de
D2 requiere que la persona versada en la materia tenga certeza del efecto en la actividad
herbicida por los cambios estructurales. Es decir, que para escoger entre una u otra
posicidn, la persona versada en la materia debe encontrar en el arte previo una motivacion
qgue lo oriente a tal eleccion. Sin embrago, las ensefianzas de D2 no muestran que haya
certeza en obtener compuestos con mayor actividad herbicida por escoger la posicién
meta. De manera que, cambiar la sustituciéon en para de los compuestos de D1 por la
sustitucidon en meta de los compuestos de D2 aln requiere de un esfuerzo inventivo para la
persona versada en la materia. Por lo tanto, considero que los compuestos reclamados en

la Reivindicacion 1 son inventivos a la luz de D1y D2.

Asi las cosas, la Guia de la SIC establece que las invenciones carecen de nivel inventivo

cuando:

“(...) en el estado de la técnica en su conjunto hay un sequndo documento
que contiene una ensefianza que indicaria (no sélo que podria indicar, sino
que indicaria) a la persona medianamente versada en la materia,
enfrentada al problema técnico, como modificar o adaptar el estado de la
técnica mds cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada, sin

realizar una actividad inventiva” .3

Asimismo, el Manual para el examen de Solicitudes de atentes de invencidn en las oficinas
de propiedad industrial de los paises de la Comunidad Andina, en su seccion 10.8.1, sefiala
que un compuesto quimico o una composicion quimica tienen nivel inventivo cuando el

compuesto o la composicidn tienen una estructura inesperada o cuando estos presentan

un efecto técnico inesperado®. En el presente caso, la persona versada en la materia,

teniendo en cuenta las ensefianzas de D1 y D2, no hubiera concebido el compuesto de
piridazidona representado por la formula (I) de la presente invencién, ni mucho menos

hubiera esperado que dicho compuesto tuviera actividad herbicida mejorada.

3 Superintendencia de Industria y Comercio, «Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencién y
Modelo de Utilidad», Bogotd, Colombia, 2014. Seccion 2.13.5.1

4 Secretaria General de la Comunidad Andina, Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, y Oficina
Europea de Patentes, «Manual para el examen de Solicitudes de atentes de invencidn en las oficinas de
propiedad industrial de los paises de la Comunidad Andina», 2004, seccion 10.8.2.
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Adicionalmente, considero que las Reivindicaciones 2 y 3 también son inventivas, pues al
ser dependientes de la Reivindicacién 1, presentan todas y cada una de sus caracteristicas

técnicas y, por lo tanto, presentan nivel inventivo.
V. PETICION

1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Direccién

de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

2. De manera subsidiaria, y en caso de que su Despacho considere que la modificacién
introducida al Capitulo Reivindicatorio amerita revisidn adicional, solicito respetuosamente

que sea requerido el pago de un segundo examen de patentabilidad.
VL. ANEXOS

1. Capitulo Reivindicatorio modificado conformado por 3 reivindicaciones; y
2. Tabla A sobre resultados experimentales adicionales de la actividad herbicida de los

compuestos de la presente invencion.

Sefiora Directora,

ANDRES RINCON USCATEGUI
C.C. 79.780.910 de Bogotd

T.P. 114.908

COLO-08028-0841-0039-4
KAM\KAM\ID-306777\WPCL8028
No. M-2020-306777\KAM



