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Ref. Expediente N° NC2019/0014133

Sefiores
UPL LTD

TITULO DE LA SOLICITUD: “POLIMORFOS DE QUELATO DE METAL DE
MESOTRIONA Y SU PROCESO DE PREPARACION”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/IB2018/054407

FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL: 15 de junio de 2018.

PRIORIDAD: 19 de junio de 2017, IN (INDIA), 201731021418

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la
referencia, atendiendo a lo consagrado en el articulo 45 de la Decision 486 de 2000, se
le comunica que esta Direccion ha encontrado que la materia objeto de solicitud no
cumple con algunos requisitos establecidos en la Decision, con fundamento en los
siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas

Revisada la modificacion a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 06 de
septiembre de 2022, bajo el nimero NC2019/0014133, y teniendo en cuenta lo sefialado
en el articulo 34 de la Decision 486 de 2000 de la Comision de la Comunidad Andina,
esta Oficina no acepta las modificaciones presentadas por cuanto aquellas amplian la
materia divulgada inicialmente, particularmente en la reivindicacién 6 se reclama:

“La composicién herbicida de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, que no esta
microencapsulada.”

No obstante, en la memoria descriptiva se menciona:

“...Las formulaciones que comprenden la forma | de quelato de cobre de mesotriona
de la presente invencion incluyen formulaciones con base sélida y liquida tal como
polvos, granulos, formulaciones secas, soluciones, emulsiones, suspo-emulsiones,
suspensiones y microencapsulaciones en sustancias poliméricas...” (pag. 27, lineas
8 al3).

Por lo tanto, una composicién que no esta microencapsulada, no habia sido considerado
inicialmente, por lo cual se amplia el objeto de la solicitud.

2. Objeto de lainvencién
El problema planteado consiste en la necesidad de proporcionar una formulacion
herbicida estable que comprenda polimorfos de quelato de mesotriona que tengan un

perfil toxicolégico mejorado.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio proporciona formas
polimorficas de quelato de metal de mesotriona y el proceso para preparar los polimorfos.

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capitulo reivindicatorio presentado el 16 de diciembre
de 2019.
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4. Reivindicaciones relativas a un uso

De conformidad con lo sefialado en el articulo 14 de la Decision 486 de 2000 de la
Comisiéon de la Comunidad Andina solo son patentables las invenciones de producto o
de procedimiento.

En consecuencia, las reivindicaciones 18, 19 y 20 no se consideran patentables, teniendo
en cuenta que a pesar de mencionar en su preambulo un “método”, se refiere al uso del
compuesto reclamado.

5. De la solicitud de patente
5.1.Reivindicaciones

Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 30 de la Decision 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina:

"Las reivindicaciones definiran la materia que se desea proteger mediante la
patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la
descripcion. (...)"

Esta oficina informa que, el capitulo reivindicatorio no es claro, toda vez que los
elementos esenciales de la invencion, que deberian ser parte de la reivindicacion
principal, se encuentran distribuidos en diferentes reivindicaciones. De acuerdo con lo
anterior, se sugiere replantear el capitulo reivindicatorio, de manera que la reivindicaciéon
independiente incluya todas las caracteristicas esenciales de la invencién que se desea
proteger.

El capitulo reivindicatorio no es conciso puesto que presenta 3 reivindicaciones
independientes de producto (reivindicaciones 1, 2 y 10). Lo mismo sucede con las
reivindicaciones independientes de proceso (3, 8, 9 y 15), la cuales reclaman 4
reivindicaciones independientes de proceso. Sirvase dejar una Unica reivindicacion
independiente de cada tipo reclamando en ella todas las caracteristicas técnicas
esenciales y las modalidades preferidas en reivindicaciones dependientes.

Las reivindicaciones 1, 2, 10, 11, 15, 16 y 25 emplean la expresion: "al menos", “uno o
mas”, “opcionalmente”, “otros”, que precediendo una caracteristica no es limitativa,
porque hace opcional la caracteristica y no limita el alcance de la reivindicacion. Se
sugiere eliminar dicha expresion.

Las reivindicaciones 3, 4,6, 7, 8,9, 10,11, 12, 15, 16, 17, 21 y 25, no son concisas porque
los términos: “una base adecuada”, “sal de metal”, “hidroxidos de metal alcalino o
alcalinotérreo”, “carbonatos”, “bicarbonatos”, “base de amonio”, “sales de cobre”, “sales
de Mn, Co, Cu, Zn, Fe, Ni y Fe”, “excipiente agroquimico”, “mgredlente agroquimico”,
“herbicida” son bastante generales y no permiten determinar el alcance de lo que se
desea proteger.

N W L1} v

Las reivindicaciones 3, 8 y 9 mencionan un proceso, pero este no se define mediante una
secuencia logica de etapas y/o mediante sus condiciones técnicas esenciales. Se
recuerda que el procedimiento est4 caracterizado por la secuencia de etapas técnicas
gue inciden sobre una materia que se encaminan a la obtencion de una producto o
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resultado. En consecuencia, se sugiere modificar dichas reivindicaciones para definir las
etapas que caracterizan el procedimiento.

Las reivindicaciones 10 a 14 no se encuentra debidamente sustentadas en la descripcion
puesto que en las realizaciones preferidas hace referencia a formulaciones especificas,
lo cual no evidencia la actividad de todas las composiciones herbicidas reclamadas, sino
gue se hace una generalizacién de manera especulativa. Se sugiere restringir la solicitud
a una razonable cantidad de acuerdo con las composiciones que se encuentran
debidamente sustentadas en el capitulo descriptivo. Teniendo en cuenta la descripcion
en los ejemplos se encuentra:

Componentes Soporte de los ejemplos presentados
Polimorfos de quelato de metal | Forma | de quelato de cobre de mesotriona
de mesotriona

Propilenglicol

Excipiente agroquimico Copolimero en bloque de EO PO
Benoxacor

Ingrediente agroquimico S—me_tolaclor
Atrazina

Las reivindicaciones 16 y 17 mencionan: “...agregar otros excipientes agroquimicos en
caso de ser necesario”, la cual es una expresion relativa por lo cual, no permite distinguir
la invencion del estado de la técnica. Se sugiere eliminar dicha expresion.

La reivindicacidbn 17 no est4 completamente sustentada en la memoria descriptiva
porque, no hay sustento de un proceso que comprenda una composicion con las
caracteristicas técnicas esenciales de dichas reivindicaciones, si bien, se menciona la
preparacion del polimorfo de forma Il, en las modalidades preferidas no se evidencia una
composicién herbicida que comprenda dicho polimorfo Il. Sirvase suprimir dicha
reivindicacion.

Las reivindicaciones 21 a 25 reclaman un kit; sin embargo, no existe el sustento adecuado
para reclamar un kit de partes, teniendo en cuenta que no es posible evidenciar que los
componentes formen una unidad funcional (combinacion verdadera) dirigida a un anico
propésito.

La reivindicacion 24 reclama “un manual de instrucciones”, lo cual no es una parte
caracteristica del kit reclamado. Sirvase eliminar dicha reivindicacion.

El capitulo reivindicatorio contiene un excesivo numero de reivindicaciones
independientes gue repiten informacion y protegen basicamente la misma materia. En
consecuencia, todas ellas son confusas y presentan el mismo alcance, por lo cual el
capitulo carece de concision.

En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones
correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado articulo.

5.2.Descripcién

Revisado el capitulo descriptivo de la solicitud, este no divulga la invencion de manera
suficientemente clara y completa, para que una persona capacitada en la materia pueda
ejecutarla, incumpliendo de esta forma lo establecido en el articulo 28 de la Decisién 486
de la Comision de la Comunidad Andina, particularmente los literales (c) y (e):
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c) incluye una descripcion de la invencién en términos que permitan la comprension
del problema técnico y de la solucion aportada, exponiendo diferencias y
eventuales ventajas con respecto a la tecnologia anterior

e) se describe la mejor manera conocida para llevar a la practica la invencién, con
ejemplos y referencias a los dibujos, de ser estos pertinentes

En este sentido el capitulo descriptivo (Radicado N° NC2019/0014133 del 16 de
diciembre de 2019) no presenta pruebas técnicas, ni ejemplos, ni resultados concluyentes
gue permitan evidenciar que efectivamente la forma Il de quelato de cobre de mesotriona
presente eventuales ventajas respecto al compuesto conocido en el estado de la técnica.

De conformidad con lo establecido por el articulo 30 de la Decisién 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina, las caracteristicas de las reivindicaciones 10 a 14 no
se encuentran enteramente sustentadas en la descripcion.

En este sentido el capitulo descriptivo (Radicado N° NC2019/0014133 del 16 de
diciembre de 2019) no presenta evidencia de las composiciones herbicidas con todas las
multiples alternativas que se mencionan en las reivindicaciones 10 a 14. Al respecto, esta
Oficina se permite aclarar que el capitulo descriptivo evidencia formulaciones especificas
(ejemplo 1 a 5, pag. 31 a 39), que comprende los siguientes componentes:

Componentes Soporte de los ejemplos presentados
Polimorfos de quelato de metal | Forma | de quelato de cobre de mesotriona
de mesotriona

Propilenglicol
- . Copolimero en bloque de EO PO
Excipiente agroquimico B
enoxacor
S-metolaclor
Ingrediente agroquimico Atrazina

Lo anterior, teniendo en cuenta que son muchas alternativas de estructuras quimicas
consideradas por la invencién, con multiples posibilidades de interacciones moleculares
entre los componentes que podrian afectar las propiedades de la composicion, asi como
su actividad herbicida. Por lo tanto, se sugiere realizar las modificaciones pertinentes
conforme al sustento demostrado en la descripcion.

Adicionalmente, se aclara que el kit reclamado no est4 completamente sustentado en la
descripcion puesto que en las modalidades preferidas de la descripcion no se evidencia
un kit de partes, donde los componentes formen una unidad funcional (combinacion
verdadera) dirigida a un unico propdésito.

5.3.Dibujos

De conformidad con lo establecido por el articulo 28 de la Decisién 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina, la solicitud contiene figuras, pero estas no permiten
entender la invencién de manera clara. Al respecto esta Oficina infiere que no es clara la
existencia de los dos polimorfos formas | y Il que se proporcionan en las presentes
reivindicaciones 1y 2 en vista de los datos XRPS proporcionados. En la figura 1 la cual
caracteriza la forma | el espectro proporciona picos limpios con buena resolucién en 9.1,
11.8, 13.7, 15.9, 21.4, 22.4 y 27.7. Los picos 10.6, 16.6, 18.3 y 24.1 parecen estar
solapados con la linea base. También se pueden detectar picos adicionales en el area
28 y superiores. Esta figura parece apoyar la presencia de una mezcla en lugar de una
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Unica forma polimérfica. Ademas, la lista de picos para las formas | y Il dada en las
reivindicaciones 1 y 2 se superponen, de modo que es cuestionable que se puedan
detectar tres picos caracteristicos distintos para distinguir una forma sobre la otra, si las
dos formas existen. Ademas, en ninguna parte de la presente solicitud se puede encontrar
el método utilizado para realizar la difraccion de polvo de rayos X y recuperar el resultado
de acuerdo con las presentes figuras 1y 3. Por lo tanto, el experto en la materia no puede
repetir estas mediciones.

Formal Formal ll
8.9 9.1 9.3 7.4 7.6 7.8
10.4 10.6 10.8 8.9 9.1 9.3
11.6 11.8 12.0 10.5 10.7 10.9
13.5 13.7 13.9 11.6 11.8 12.0
15.7 15.9 16.1 13.5 13.7 13.9
16.4 16.6 16.8 15.2 15.4 15.6
18.1 18.3 18.5 18.6 18.8 19.0
21.2 21.4 21.6 20.8 21.0 21.1
19.1 22.1 22.3 22.1 22.3 22.5
22.2 22.4 22.5 23.6 23.8 24.0
23.9 24.1 24.3 27.5 27.7 27.9
27.5 27.7 27.9 28.5 28.7 28.9
29.3 29.5 291.7

En consecuencia, no existe una descripcidn en la presente solicitud que sostenga la
existencia de dos formas polimérficas distinguidas para el quelato de cobre de
mesotriona.

6. Unidad de invencién

Conforme a lo establecido por el articulo 25 de la Decision 486 de 2000 de la Comision
de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta que el concepto comun esté dirigido hacia
polimorfos de quelato de metal de mesotriona, y dado que este se encuentra divulgado
en el estado de la técnica, especificamente en el documento D1, la solicitud carece de
unidad de invencién debido a que reclama mas de un grupo inventivo sin la presencia de
caracteristicas o elementos técnicos nuevos e inventivos que sean comunes a todas las
invenciones.

Por lo tanto, la invencion presenta diferentes conceptos técnicos inventivos asi:

Grupo inventivo 1: Forma | de quelato de cobre de mesotriona, su proceso de elaboracion,
y proceso para preparar una formulacion herbicida (reivindicaciones 1, 8 y 16,
parcialmente reivindicaciones 3a 7, 10 a 14 y 15).

Grupo inventivo 2. Forma Il de quelato de cobre de mesotriona, su proceso de
elaboracion, y proceso para preparar una formulacion herbicida (reivindicaciones 2, 9 y
17, parcialmente reivindicaciones 3 a 7, 10 a 14 y 15).

Grupo inventivo 4: Kit que comprende mesotriona (reivindicaciones 21 a 25).

De acuerdo con lo anterior, se sugiere presentar las solicitudes divisionales que considere
necesarias, o limitar la solicitud inicial a una sola invencion, eliminando de ella las otras
invenciones. En este Ultimo caso, de seleccionar un grupo inventivo diferente al estudiado
en este Oficio, se aclara al solicitante que debe realizar el pago del examen de
patentabilidad.

Por consiguiente, la presente busqueda del estado de la técnica y el examen de
patentabilidad fueron realizados para el primer grupo inventivo citado.
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7. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 19 de junio de 2017, que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontré el siguiente
documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de publicacion
“STABLE HERBICIDAL COMPOSITIONS
D1 US5912207 CONTAINING METAL CHELATES OF 15 de junio de 1999
HERBICIDAL DIONE COMPOUNDS”

D1? divulga que los quelatos metalicos de los compuestos herbicidas de diona de la
formula (1), son quimicamente estables durante largos periodos de tiempo en condiciones
de temperatura tanto normales como extremas. También se describen formulaciones
herbicidas liquidas quimicamente estables que contienen quelatos metalicos de los
compuestos herbicidas de férmula (I) y agua, un disolvente organico o un coherbicida
liquido y procesos para producir composiciones herbicidas quimicamente estables que
contienen dichos quelatos metalicos (resumen).

8. Examen de Patentabilidad

De acuerdo con lo establecido en el articulo 14 de la Decision 486 de 2000 de la Comision
de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto
de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuacion el analisis de los requisitos
de patentabilidad.

Grupo Inventivo 1
8.1.Novedad

Teniendo en cuenta lo sefialado en el articulo 16 de la Decisién 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina, la reivindicacion independiente 1 (NC2019/0014133
del 16 de diciembre de 2019) refiere a: “Forma | de quelato de cobre de mesotriona (...)".
A continuaciéon, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los
documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERISTICAS ESENCIALES D1
Forma | de quelato de cobre de mesotriona Cristales de quelato de cobre de mesotriona

Exhibe un patron de difraccion de rayos X
expresado en 26(+0,2°), que muestra al menos tres
de los siguientes reflejos: 9,1, 10,6, 11,8, 13,7, 15,9,
16,6, 18,3, 21,4, 22,1, 22,4, 24,1y 27,7

Col. 13, ejemplo 7

De acuerdo con la comparacion realizada anteriormente se concluye que la materia de la
reivindicacion 1 no es nueva.

thttps://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/025156565/publication/US5912207A?q=US5912207
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D1 ensenia cristales del quelato de cobre de mesotriona, los cuales se prepararon usando
mesotriona de grado técnico dispersandola en una fase acuosa de una formulacion
herbicida que contiene acetocloro microencapsulado, y ajustando el pH con hidroxido de
sodio. Luego se afiade una solucién acuosa de sulfato de cobre a la formulacion mientras
se agita. Instantdneamente, se forman los cristales del quelato de cobre de mesotriona y
comienza a precipitar los mismos (col. 13, ejemplo 7).

Teniendo en cuenta que el proceso de obtencion de los cristales de quelato de cobre de
mesotriona de D1, es igual al empleado en la presente invencién, se presume que el
guelato obtenido también lo es. Se aclara que cuando los quelatos se preparan mediante
un método que se superpone con la gama de condiciones descritas en la presente
solicitud, se asume gque los quelatos de la técnica anterior tienen la misma forma, es decir,
la forma | que se prepar6 segun las condiciones de la presente solicitud, por lo tanto, el
polimorfo de forma | no recupera novedad por el hecho de medir el patrén de difraccion
de rayos X.

De igual manera, la reivindicacion independiente 10 no es nueva porque D1 divulga una
composicién herbicida que contiene el quelato de cobre de mesotriona y acetocloro
microencapsulado en su fase acuosa (col. 12, ejemplo 17)

Las reivindicaciones dependientes 11 a 14 no son nuevas bajo la anterioridad D1.

Teniendo en cuenta lo sefalado en el articulo 16 de la Decision 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina, la reivindicacion independiente 3 (NC2019/0014133
del 16 de diciembre de 2019) refiere a: “Un proceso para preparar polimorfos de quelato
de metal de mesotriona comprendiendo dicho proceso: (...)". A continuacion, se presenta
la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el
estado de la técnica:

CARACTERISTICAS ESENCIALES D1

Un proceso para preparar polimorfos de quelato de | Un proceso para preparar polimorfos de quelato
metal de mesotriona comprendiendo dicho | de metal de mesotriona que comprende
proceso:

Col. 13, ejemplo 7
a. Preparar una dispersion de mesotriona usando | Se dispers6 mesotriona en una fase acuosa, a
una base y agua; y continuacion, se afiade hidroxido de sodio

Col. 13, ejemplo 7

b. Precipitar el polimorfo de quelato de metal de | Se aflade una solucidon de sulfato de cobre, se
mesotriona mediante la adicién de solucion de sal | forman los cristales de quelato de cobre de
de cobre. mesotriona y precipitan

Col. 13, ejemplo 7

De acuerdo con la comparacién realizada anteriormente se concluye que la materia de la
reivindicacion 3 no es nueva.

D1 ejemplifica una formulacion herbicida que contiene el quelato de cobre de mesotriona
NMSBC y acetocloro microencapsulado en su fase acuosa. Se dispersé mesotriona de
grado técnico, que no se habia molido, en la fase acuosa de una formulacién herbicida
gue contenia acetocloro microencapsulado. A continuacién, se ajusté el pH de la
formulacion a 10 afiadiendo una cantidad suficiente de hidréxido de sodio. Luego se
afiadié una solucién acuosa de sulfato de cobre a la formulacion mientras se agitaba.
Instantdneamente, se formaron cristales del quelato de cobre de mesotriona y
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comenzaron a precipitar. La reaccion de quelacién se completé en aproximadamente 10
minutos (col. 13, ejemplo 7).

De acuerdo con las anteriores consideraciones las reivindicaciones dependientes 4 a 7,
no son nuevas bajo la anterioridad D1.

Asi mismo, la reivindicacién independiente 8 no es nueva bajo la anterioridad D1 porque
ejemplifica un proceso para preparar cristales de quelato de cobre de mesotriona
comprendiendo dicho proceso: preparar una dispersion de mesotriona usando hidréxido
de sodio y una fase acuosa y precipitar los cristales de quelato de cobre de mesotriona
mediante la adicién de solucion de sulfato de cobre (col. 13, ejemplo 7).

Teniendo en cuenta lo sefialado en el articulo 16 de la Decision 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina, la reivindicacion independiente 15 (NC2019/0014133
del 16 de diciembre de 2019) refiere a: “Un proceso para preparar una formulacion
herbicida que comprende polimorfos de quelato de cobre de mesotriona, comprendiendo
dicho proceso los siguientes pasos: (...)". A continuacion, se presenta la tabla
comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de
la técnica:

CARACTERISTICAS ESENCIALES D1

Un proceso para preparar una formulaciéon | Un proceso para preparar una formulacion
herbicida que comprende polimorfos de quelato de | herbicida que comprende polimorfos de quelato de
metal de mesotriona, comprendiendo los | metal de mesotriona comprendiendo los siguientes
siguientes pasos: pasos:

Col. 13, ejemplo 7
a. Preparar una dispersion de mesotriona usando | Se dispers6 mesotriona en una fase acuosa, a
una base y agua; y continuacion, se afiade hidréxido de sodio

Col. 13, ejemplo 7

b. Precipitar el polimorfo de quelato de metal de | Se aflade una solucidon de sulfato de cobre, se
mesotriona mediante la adicién de solucion de sal | forman los cristales de quelato de cobre de
de cobre. mesotriona y precipitan

Col. 13, ejemplo 7
d. Homogenizar la mezcla Homogenizar la mezcla

Col. 13, ejemplo 7

De acuerdo con la comparacion realizada anteriormente se concluye que la materia de la
reivindicacion 15 no es nueva.

D1 ejemplifica una formulacién herbicida que contiene el quelato de cobre de mesotriona
NMSBC y acetocloro microencapsulado en su fase acuosa. Se dispersé mesotriona de
grado técnico, que no se habia molido, en la fase acuosa de una formulacion herbicida
gue contenia acetocloro microencapsulado. A continuacién, se ajustd el pH de la
formulacién a 10 afiadiendo una cantidad suficiente de hidréxido de sodio. Luego se
afiadio una solucion acuosa de sulfato de cobre a la formulacion mientras se agitaba.
Instantaneamente, se formaron cristales del quelato de cobre de mesotriona y
comenzaron a precipitar. La reaccion de quelacion se completo en aproximadamente 10
minutos (col. 13, ejemplo 7).

De acuerdo con las anteriores consideraciones la reivindicacion dependiente 16 no es
nueva bajo la anterioridad D1.
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9. Conclusién

" Reivindicaciones e
Item Documento afectadas Requisito que afecta
D1 US5912207 1,3a8y10a16 Novedad

10. Respuesta a los argumentos del solicitante
Respuesta respecto a Reivindicaciones relativas a un uso

El solicitante argumenta que: “El Examinador objeta las reivindicaciones de uso 18 a 20
por no ser patentables. Dichas reivindicaciones han sido eliminadas, de manera que la
citada objecién queda superada.”

Esta Oficina aclara que, no se acepta el nuevo capitulo reivindicatorio presentado,
comoquiera que no se ajustan a las prescripciones contenidas en el articulo 34 de la
Decision 486, toda vez que el nuevo capitulo reivindicatorio en la reivindicacién 6 incluye
un disclaimer que no habia sido considerado inicialmente por lo cual, se amplia la materia
de la divulgacion inicial, por lo tanto, se mantiene la objecién respecto a que las
reivindicaciones 18 a 20 corresponden a un uso.

Respuesta respecto a Claridad

El solicitante argumenta que: “La reivindicacion 1 ha sido enmendada para hacer
referencia a una composicion herbicida que comprende forma | de quelado de cobre de
mesotriona que exhibe al menos cinco de los reflejos especificados y un herbicida de
cloroacetanilida, donde el patrén de difraccion de rayos X del quelado de cobre es medido
usando una longitud de onda de 1.54060 A. Soporte para dichas enmiendas se puede
encontrar en las paginas 9 lineas 3 a 8, pagina 23 lineas 14 a 17 y pagina 25 lineas 18 a
20, de la solicitud PCT traducida al castellano presentada al entrar en fase nacional en
Colombia.”

Esta Oficina reitera que, no se acepta el nuevo capitulo reivindicatorio presentado,
comoquiera que no se ajustan a las prescripciones contenidas en el articulo 34 de la
Decision 486, toda vez que el nuevo capitulo reivindicatorio en la reivindicacién 6 se
reclama:

“La composicién herbicida de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, que no esta
microencapsulada.”

No obstante, en la memoria descriptiva se menciona:

“...Las formulaciones que comprenden la forma | de quelato de cobre de mesotriona
de la presente invencion incluyen formulaciones con base solida y liquida tal como
polvos, granulos, formulaciones secas, soluciones, emulsiones, suspo-emulsiones,
suspensiones y microencapsulaciones en sustancias poliméricas...” (pag. 27, lineas
8 a13).

Es decir que, el disclaimer reclamado (no estda microencapsulada), no habia sido
considerado inicialmente, por lo cual se amplia el objeto de la solicitud. En consecuencia,
se tendra en cuenta el capitulo reivindicatorio presentado con el Radicado N°
NC2019/0014133 del 16 de diciembre de 2019).

Pagina 9 de 16

Senor cludadano, para hacer segulmlehto asu soilcltud la entlidad le ofrece los sigulentes canales:
wwisicgoveco ~ Teléfonoen Bogota: 60159204 00 ~ Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910165

D| ccion: Cra. 13 # ot - aciones: Av. carrera 7 #31A-36, Bogota D.C.- Colombia
Teléfonos: 601587 ~ e-ma.l_-_ ontactenos@sic.gov.ct

Muestro aporte es fundamental,




7" Industria y Comercio g

{#) GOBIERNO DE COLOMBIA
__/SUPERINTENDENCIA ¢!

Oficio N° 15882 de 30 de septiembre de 2022

Ref. Expediente N° NC2019/0014133

Nétese gque en el caso mencionado no existe consistencia entre la formulacion del nuevo
capitulo reivindicatorio y el presentado en la divulgacioén inicial. Por lo tanto, es necesario,
gue el solicitante ajuste y aclare cual es el verdadero alcance de la invencion y cuéles
son las caracteristicas técnicas esenciales para lograrlo. Sin que esto de ninguna manera
amplie la divulgacion inicial.

Respuesta respecto a Descripciéon

El solicitante argumenta que: “El capitulo descriptivo es objetado porque, en opinion del
Examinador, no divulga la invencion de manera suficientemente clara y completa.
Amablemente, el solicitante expone que el capitulo reivindicatorio ha sido limitado al
grupo inventivo 1 identificado por el Examinador. Dichas reivindicaciones tienen soporte
a lo largo del capitulo descriptivo. En los ejemplos 3 y 5 de la descripcién, ver paginas 32
y 37, respectivamente, se describe perfectamente tanto una composicibn como un
proceso para preparar una suspo-emulsion de la forma | de quelado de cobre de
mesotriona junto con herbicidas de cloroacetanilina. De esta manera, lo que se define en
la reivindicacion independiente 1, asi como en las reivindicaciones 2 a 8 que hacen
referencia a ella corresponden a una extrapolacion razonable de lo ejemplificado en la
memoria descriptiva.”

Esta Oficina reitera que no se acepta el nuevo capitulo reivindicatorio, por cuanto aquellas
amplian la materia divulgada inicialmente. Por lo tanto, este Despacho insiste que, la
invencion no se describe de la mejor manera conocida para llevar a la préactica la
invencion. no presenta pruebas técnicas, ni ejemplos, ni resultados concluyentes que
permitan evidenciar que efectivamente la forma Il de quelato de cobre de mesotriona
presente eventuales ventajas respecto al compuesto conocido en el estado de la técnica.
Por lo tanto, se mantiene dicha objecién.

De igual manera, este Despacho mantiene la objecion frente a la falta de sustento del
capitulo reivindicatorio toda vez que, son muchas alternativas de estructuras quimicas
consideradas por la invencién, con multiples posibilidades de interacciones moleculares
entre los componentes que podrian afectar las propiedades de la composicion, asi como
su actividad herbicida. Por lo tanto, se insiste y sugiere que se restringa conforme el
sustento demostrado en la descripcion.

Respuesta respecto a Dibujos

El solicitante argumenta que: “El Examinador objeta que las figuras de la presente
solicitud no permiten entender la invencién de manera clara ya que no parece clara la
existencia de las dos formas polimorficas 1 y Il.

A este respecto el solicitante se permite mencionar, en primer lugar, que las figuras no
han sido objetadas en relacion con otras solicitudes paralelas a la presente solicitud CO.
El solicitante respetuosamente considera que las figuras muestran las caracteristicas
técnicas de la forma | de la invencion y, por lo tanto, proporcionan una descripcion
suficiente de la misma. En consecuencia, se solicita respetuosamente la retirada de esta
objecion.”

Esta Despacho aclara que, imperan en materia de patentes, los principios de
territorialidad, autonomia e independencia, siendo cada pais autonomo e independiente
al momento de emitir los informes técnicos, en virtud de sus propios analisis, examenes
de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable.
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Por otro lado, se aclara que la lista de picos para las formas | y Il dada en las
reivindicaciones 1y 2 se superponen (Radicado N° NC2019/0014133 del 16 de diciembre
de 2019), de modo que es cuestionable que se puedan detectar tres picos caracteristicos
distintos para distinguir una forma sobre la otra, si las dos formas existen. Ahora bien, el
Solicitante en sus argumentos se refiere Unicamente a la Forma |, lo cual no es
consistente con lo presentado inicialmente. Por lo tanto, este Despacho mantiene la
objecion de falta de claridad de los dibujos.

Respuesta respecto a Unidad de Invencion

El Solicitante argumenta: “El Examinador objeta el pliego de reivindicaciones tal y como
fue presentado debido a que reclama mas de un grupo inventivo. En particular, el
examinador identifica los siguientes conceptos técnicos inventivos:”

(..)

“Tal como se ha mencionado anteriormente, las anteriores reivindicaciones dirigidas a
proteger la Forma Il y el kit se han suprimido. En consecuencia, el conjunto de
reivindicaciones que se adjunta Unicamente hace referencia al concepto técnico inventivo
identificado por el examinador como grupo inventivo 1. Por lo tanto, se considera que
esta objecion ha quedado solventada.”

Al respecto, se aclara que se mantiene dicha objecién, porque no se acepta las
modificaciones al capitulo reivindicatorio, toda vez que, amplia la materia divulgada
inicialmente.

Respuesta respecto a Novedad

El solicitante argumenta que: “Ambos enfoques contrastan con el enfoque de la presente
invencién. El proceso de la presente invencion, como se describe en la reivindicacion 8
implica preparar un precipitado de quelato de cobre de forma | en una solucion acuosa
de hidréxido de sodio y agua. Ese precipitado se prepara en ausencia de cualquier
herbicida cloracetanilida, contrariamente al ejemplo 7 de D1. Adema&s, el herbicida
cloracetanilida utilizado en la presente reivindicacion 1 no estd microencapsulado, a
diferencia del acetoclor microencapsulado utilizado en el ejemplo 7 de D1.”

Esta Oficina aclara que de acuerdo con el sustento presente en la descripcién se
encuentra que: “Las formulaciones que comprenden la forma | de quelato de cobre de
mesotriona de la presente invencion incluyen formulaciones con base sélida y liquida tal
como polvos, granulos, formulaciones secas, soluciones, emulsiones, suspo-emulsiones,
suspensiones y microencapsulaciones en sustancias poliméricas...” (pag. 27, lineas 8 a
13). Sin embargo, el solicitante hace énfasis en que: “el herbicida cloracetanilida utilizado
en la presente reivindicacidon 1 no esta microencapsulado”, sin embargo, dicha afirmacion
no tiene sustento técnico, toda vez, que el mencionado disclaimer no aparece en la
memoria descriptiva, mas bien parece que una formulacion microencapsulada es posible
de acuerdo con la divulgacion inicial. Por lo tanto y como se ha mencionado a lo largo del
presente Oficio no se acepta las modificaciones por cuanto aquellas amplian el objeto de
la divulgacion inicial.

El solicitante argumenta: “El solicitante desea afiadir que un herbicida de cloracetanilida,
como se menciona en la reivindicacion 1 (o por su nombre en la reivindicacion 2) es un
compuesto quimico. Por el contrario, un herbicida microencapsulado es una composicion
gue comprende tanto el compuesto herbicida como uno 0 mas agentes
microencapsulantes. Estas especies son entidades quimicas diferentes. Por lo tanto, es
una practica comun en la industria agroquimica referirse a un "herbicida
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microencapsulado”, donde se entiende un herbicida microencapsulado, en lugar del
herbicida per se. Por ejemplo, el ejemplo 7 de D1 se refiere especificamente a "acetocloro
microencapsulado”, en lugar de "acetocloro”.

En cuanto al ejemplo 9 de D1, no se especifica el proceso mediante el cual se produjo
una dispersion acuosa de quelato de cobre de mesotriona; el quelato se toma
simplemente como material de partida. En consecuencia, no se puede afirmar que el
ejemplo 9 de D1 describa la forma | del quelato de cobre de mesotriona. Ademas, una
vez que se produce la dispersion acuosa, se seca al aire y se mezcla con un disolvente
no acuoso que contiene acetoclor. Por el contrario, para formar la composicion liquida
final de la presente reivindicacién 9, se afiade el herbicida cloracetanilida a la mezcla
acuosa que contiene el quelato de cobre de mesotriona precipitado. La composicion
liguida asi producida comprende agua.

En resumen, la composicién de la reivindicacién 1 difiere del ejemplo 7 de D1 al menos
en que la cloracetanilida presente no estd microencapsulada. La composicion de la
reivindicacion 1 difiere del ejemplo 9 de D1 al menos en que la forma de quelato de cobre
de mesotriona reivindicada (forma I) no se describe en el ejemplo 9 de D1.”

Esta Oficina reitera que no se acepta el nuevo capitulo reivindicatorio, por lo tanto, se
mantiene la objecién de falta de novedad frente a la anterioridad D1. Se insiste que D1
revela todas y cada una de las caracteristicas reivindicadas al indicar cristales del quelato
de cobre de mesotriona, los cuales se obtiene tras la mezcla de mesotriona, una
formulacién herbicida que contiene acetocloro microencapsulado y una soluciéon acuosa
de sulfato de cobre, obteniendo asi, cristales del quelato de cobre de mesotriona (col. 13,
ejemplo 7). Es sumamente importante aclarar que, considerando que el proceso de
obtencién de los cristales de quelato de cobre de mesotriona de D1, es igual al empleado
en la presente invencion, se presume que el quelato obtenido también lo es. Se hace
hincapié que cuando los quelatos se preparan mediante un método que se superpone
con la gama de condiciones descritas en la presente solicitud, se asume que los quelatos
de la técnica anterior tienen la misma forma, es decir, la forma | que se prepardé segun
las condiciones de la presente solicitud, por lo tanto, el polimorfo de forma | no recupera
novedad por el hecho de medir el patron de difraccion de rayos X.

De igual manera, se reitera que la composicion reclamada tampoco es nueva porque D1
divulga todas y cada una de las caracteristicas técnicas esenciales de la composicion, al
ensefar una composicion herbicida que contiene el quelato de cobre de mesotriona y
acetocloro microencapsulado en su fase acuosa (col. 12, ejemplo 17).

El solicitante argumenta que: “En cuanto al proceso de las presentes reivindicaciones, el
proceso de la reivindicacion 9 difiere del ejemplo 7 de D1 al menos en que el quelato de
cobre mesotriona se produce en ausencia de un segundo herbicida. Mas bien, se produce
primero el polimorfo deseado y luego se afiade el segundo herbicida a la composicion
acuosa que contiene el polimorfo precipitado de quelato de cobre de mesotriona. Por todo
lo anterior, la reivindicacion 1 es nueva en vista del documento D1. Ademas, las
reivindicaciones 2 a 8 también son nuevas al hacer referencia a la reivindicacién 1.”

Nuevamente se reitera que D1 describe todas y cada una de las caracteristicas técnicas
esenciales del proceso reivindicado, al ensefiar un proceso para preparar una
formulacion herbicida que contiene el quelato de cobre de mesotriona NMSBC y
acetocloro microencapsulado en su fase acuosa. Se dispersé mesotriona de grado
técnico, que no se habia molido, en la fase acuosa de una formulacién herbicida que
contenia acetocloro microencapsulado. A continuacion, se ajusté el pH de la formulacién
a 10 afadiendo una cantidad suficiente de hidréxido de sodio. Luego se afiadié una
solucion acuosa de sulfato de cobre a la formulacibn mientras se agitaba.
Instantdneamente, se formaron cristales del quelato de cobre de mesotriona y
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comenzaron a precipitar. La reaccion de quelacién se completé en aproximadamente 10
minutos (col. 13, ejemplo 7). Se hace hincapié que las etapas de la reivindicacion 10: “a
preparar una dispersion de mesotriona usando una base adecuada y agua; b. agregar
una solucion de sal de metal para formar un polimorfo de quelato de metal de mesotriona”,
son reveladas claramente por D1, afectando asi la novedad de la presente solicitud.

Respuesta respecto a Nivel Inventivo

El solicitante argumenta que: “Por los motivos que se exponen a continuacion, la presente
reivindicacion 1 es inventiva en vista del documento D1.

Tal y como se ha dicho anteriormente, la caracteristica distintiva de la presente
reivindicacion 1 respecto D1 es que no se usa un herbicida de cloracetanilida
microencapsulado, lo que es una ventaja respecto D1. El efecto técnico resultante de
esta caracteristica distintiva es que se obtiene una formulacién muy estable durante el
almacenamiento (ver ejemplos 3 a 5 de la solicitud PCT traducida al castellano que se
presentod al entrar en fase nacional en Colombia) y que esta asociada con una irritacion
ocular baja (ver pagina 27 lineas 4 a 7 y paginas 39 a 44 de la mencionada traduccién de
la solicitud PCT). Por otro lado, no hay nada en D1 que lleve al experto en la materia a
una formulacion como la reivindicada ahora.”

Esta Oficina aclara que en el Oficio 8454 del 07 de junio de 2022 emitido por este
Despacho no se evaluo el nivel inventivo de la presente invencion, teniendo en cuenta
gue no se ha superado el requisito de novedad. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que
no se acepta las modificaciones presentadas se mantiene la objecion frente a la falta de
novedad de la presente solicitud.

El Solicitante argumenta que: “Si el experto intentara modificar el ejemplo 7 de D1
utilizando una cloroacetanilida no encapsulada, no llegaria a la composicién que ahora
se reivindica. Para demostrarlo, el solicitante ha elaborado un informe experimental (ver
documento adjunto).

Como puede verse en las dos primeras paginas de ese informe, el solicitante ha ilustrado
el efecto de reproducir el proceso del ejemplo 7 de D1 con un herbicida de
cloroacetanilida no encapsulado, S-metolacloro. Los resultados del experimento se
muestran en la pagina 2 del informe. Se puede ver que, cuando se repite el proceso con
un herbicida de cloroacetanilida no encapsulado, el producto es una mezcla espesa y
pastosa que es fisicamente inestable. El proceso no produce un polimorfo cristalino
estable de quelato de cobre mesotriona forma I.

(..)

“Por consiguiente, la composicién y el proceso reivindicados no son obvios a la vista de
D1. No hay ninguna indicacién en D1 sobre como se puede producir una composicion
segun lo reivindicado. Menos aun hay alguna indicacion de que una composicién de este
tipo pueda ser muy estable durante el almacenamiento y estar asociada con una irritacion
ocular baja (ver pagina 27 lineas 4 a 7 y paginas 39 a 44 de la solicitud PCT traducida al
castellano que se presento al entrar en fase nacional en Colombia).”

Este Despacho advierte nuevamente que, no se acepta las modificaciones al capitulo
reivindicatorio, toda vez, que las mismas amplian el objeto de la solicitud, tal como se ha
mencionado a lo largo del presente Oficio. Por consiguiente, la presente solicitud se sigue
afectando con la anterioridad D1, tal como se evidencia en el numeral 8.1 del presente
Oficio.

Ademas, se aclara que este Despacho no ha evaluado el nivel inventivo de la presente
invencion, teniendo en cuenta que no se ha superado el requisito de novedad. Por lo
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tanto, y teniendo en cuenta que no se acepta las modificaciones presentadas se mantiene
la objecidn frente a la falta de novedad de la presente solicitud.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de 2000, se le indica que debe dar
respuesta dentro del término de sesenta (60) dias contados a partir de la fecha de
notificacion de la presente comunicacion. En caso de no dar respuesta al presente
requerimiento, o0 si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la
concesion, se denegara la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capitulo reivindicatorio,
debera observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capitulo
Primero del Titulo X de la Circular Unica de esta Superintendencia. De igual forma,
debera tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la
norma ibidem, sera necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificacion
a solicitudes en tramites, de conformidad con el valor establecido en la resolucion de
tasas vigentes.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capitulo
Sexto del Titulo | de la Circular Unica, informandoles que contra el mismo no procede

recurso alguno en actuacién administrativa.
W

Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES
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Oficio N° 15882 de 30 de septiembre de 2022

Ref. Expediente N° NC2019/0014133

INFORME DE BUSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2019/0014133 1° 2° X 3° Revoca
Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional:
PCT/IB2018/054407 15 de junio de 2018
Fecha de determinacion estado de la técnica Prioridad Presentacion
(DD/MM/ANO)
19/06/2017 X
Solicitante
UPL LTD
Reivindicaciones que no son objeto de busqueda por:
At.14 | 18a20 [Art 15 - At 20 : acéﬁiiéi?lta de unidad de 29102

CRITERIOS DE BUSQUEDA

Reivindicaciones objeto de blsqueda 1,3a8y10al6

POLYMORPHS, MESOTRIONE METAL CHELATE,
Palabras clave utilizadas PREPARATION PROCESS, MESOTRIONE COPPER
CHELATE, AGROCHEMICAL FORMULATION

CIp: |CO7C 317/24, AOIN 59/20, AO1IN 41/10

Clasificaciones utilizadas para la busqueda
CPC:

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES
(Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Articulos, catalogos, etc.)

Informes de | N° de solicitud de Fecha de Reivindicaciones Categoria del
busqueda / patente / Publicacion . . A
Bases de datos| N° de patente / IPresentacién /S;gggg;:s Citas relevantes del estado de la técnica dgict;(rjnc:a(r;)to
consultadas Autor LNP(%) (DD/MM/AAAA)
SR US5912207 | 1s/06/1999 | 1325y 102 Col. 13y 14 X
ORBIT WO01997027748| 07/08/1997 - - A
ISR
STNext W02005060492| 07/07/2005 - - A
ISR WO2005055714| 23/06/2005 - - A
EPOQUENET|\y02007083242| 26/07/2007 - - A
ISR W02011016018| 10/02/2011 - - A
PATBASE ' |\w02006021743| 02/03/2006 - - A
US8063253 22/11/2011 - - A
DERWENT
US8980796 17/03/2017 - - A
(}) cita completa literatura no patente
(LNP)
Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del
articulo. Nombre de la
revista. Volumen(NUmero), pp-pp.
(e}
Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del
articulo. Nombre de la revista.
Recuperado de http://XXXXXXXX.

(%) Categorias de documentos citados

“A” Documento que define el estado general de la técnica no “T" Documento publicado en fecha posterior a la de presentacion o la de
considerado como particularmente relevante. prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha
solicitud, pero puede ser util para la mejor comprensién del principio o
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“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha
de presentacion internacional o en fecha posterior.

“L” Documento citado para llamar la atencién sobre por ejemplo,
dudas acerca de una reivindicacién de prioridad o para determinar la
fecha de publicacion de otra cita, siempre van acompafiados de una
explicacion, por la cual se citan.

“O" Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de
documentos siempre estara acompafiado por otra letra que indique la
pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A.

“P” Documento publicado antes de la fecha de presentacion
internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad
reivindicada.

teoria en que se basa la invencion, o para demostrar que el razonamiento
o los hechos en los que se basa dicha invencién son incorrectos.

“X” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no
puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por
referencia al documento aisladamente considerado.

“Y” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no
puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el
documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza,
cuya combinacion resulta evidente para un experto en la materia.

Fecha del reporte de busqueda: (30/09/2022)
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