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P-2020/49704

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. NC2020/0015978
Solicitud de patente a nombre de NIHON NOHYAKU CO., LTD.

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad NIHON
NOHYAKU CO., LTD., domiciliada en Chuo-ku, Tokio, Japdn, solicitante de la patente de
la referencia, en respuesta al oficio No. 20238 notificado electrénicamente el 12 de
diciembre de 2022, relacionado con los requerimientos de fondo de la solicitud,
atentamente me permito presentar la siguiente informacion:

1. Modificacion a las Reivindicaciones

Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decision 486 al
solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del tramite,
presento junto a este memorial un nuevo capitulo reivindicatorio, el cual consta de siete
(7) reivindicaciones y reemplaza completamente el presentado el 24 de noviembre de
2022. Especificamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

1.1. Se modificaron las reivindicaciones 1 y 3 eliminando varias alternativas en varios

radicales, limitando el radical R! a los grupos de (b1, (b2), (b3), (b5), (b7) vy
(b9), donde se elimind el grupo de arilo (b11), el radical X quitando algunos
grupos enlazantes de R2con R1, un grupo de arilo que tiene sustituyentes (b12),
grupo heterociclico aromatico (b15), un grupo heterociclico aromatico (b16) que
tienen 1 a 5 sustituyentes, y un heterociclo alifatico que contiene un nitrégeno
saturado de 5 a 8 miembros formado por R! y R?. Tal que el grupo arilo sea un
grupo fenilo. Esta modificacién se basa en la pagina 22 y en los compuestos N°
1-40 a 1-46 de la descripcion originalmente presentada.
Ademas ahora la sal es una sal acido inorganica seleccionada del grupo que
consiste en hipoclorito, sulfato, nitrato y fosfato, una sal organica Aacida
seleccionada del grupo que consiste en acetato, fumarato, maleato, oxalato,
metilsulfonato, bencensulfonato y p-toluensulfonato. Esta modificacion estd
basada en la pagina 25 de la descripcion originalmente presentada.
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Al respecto, me permito sefalar que dichas modificaciones no amplian de ninguna
manera la materia objeto de la presente solicitud, pues se realizan con el fin de definir
la materia reclamada de forma clara y superar las objeciones planteadas por el
examinador en su concepto técnico.

2. Pago de tasas

Considerando que el presente memorial se presenta junto con modificaciones a las
reivindicaciones, se adjunta recibo por concepto de pago de tasa de modificacién a la
solicitud, segun lo establecido en la Resolucion 59669 de 2020.

Ahora, en relacién con el numero de reivindicaciones, atentamente me permito resaltar
que junto a la presente respuesta no se realiza el pago de la tasa por concepto de
reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capitulo reivindicatorio tiene un
numero de clausulas igual que el presentado y estudiado inicialmente por su Despacho.

3. Claridad y concision de las reivindicaciones

El solicitante manifiesta que mediante la presentacion del nuevo capitulo reivindicatorio
quedan subsanadas la totalidad de las objeciones presentadas por el examinador en su
concepto técnico, de modo tal que las nuevas reivindicaciones reclaman de manera
clara y concisa la invencion descrita. Con respecto a las objeciones especificas del
examinador, me permito manifestar lo siguiente:

3.1. El examinador indica que la materia reclamada es una generalizacion sin
sustento técnico en la descripcidn y objeta varias frases tales como “grupo
heterociclico aromatico que tiene 1 hasta 3 sustituyentes” “grupo de
hidrocarburos aromaticos que tiene entre 6 y 10 atomos de carbono”,
incluyendo que la descripcidn no presenta informacion técnica que muestre
el desarrollo de una sal de fumarato o maleato, por ser genéricas y
corresponder a extrapolaciones que van mas alld de lo que encuentra
sustento en la descripcion. Al respecto, nos permitimos indicar que el anillo
de piridina incluido esencialmente en el compuesto de la presente invencion
es una estructura que inherentemente tiene basicidad y una persona
normalmente versada en la materia sabe que se podrian formar sales de
maleato y fumarato. Por lo que excluir el fumarato o maleato limitaria
indebidamente la invencién. Sin embargo, invitamos amablemente al
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examinador a observar el pliego reivindicatorio modificado, en donde se ha
limitado el alcance de la invencidn, renunciando a varias alternativas, con el
fin de hacer mas concisa la reivindicacion, de acuerdo con el concepto
inventivo desarrollado al que el solicitante tiene el derecho a reclamar.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capitulo reivindicatorio, que
incluye siete (7) reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del articulo 30 de la
Decision 486/00.

4. Nivel inventivo

El examinador establece que las anteriores reivindicaciones 1-20 no cumplen con el
requisito de nivel inventivo a la luz de la combinacién de las ensenanzas de los
documentos D6 (US2015366208) y D5 (US3920681).

Con respecto, a lo anterior, me permito resaltar las disposiciones del articulo 18 de la
Decisiéon 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, que establecen que “se
considerara que la 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”.

Lo anterior significa que el analisis de nivel inventivo NO es simplemente una
comparacién de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. Por el
contrario, el analisis de nivel inventivo debe demostrar la obviedad de la invencion
y establecer como ésta no contiene un salto cualitativo que demuestre su altura
inventiva. Es decir, para concluir que la materia reclamada no es inventiva, el analisis
debe necesariamente demostrar que la invencién estudiada hubiese sido obvia para
una persona versada en la materia en vista del estado de la técnica.

Estado de la técnica mas cercano, problema técnico y solucion del mismo

El Oficio No. 20238 sefala al documento D6 como estado de la técnica mas cercano.
D6 divulga derivados de benzimidazol de formula (1).

De acuerdo con el examinador, la diferencia entre la invencién definida en la

reivindicacion 1 y el compuesto divulgado en D6 consiste en la posicién del radical
alquilsulfonilo el cual se encuentra unido al biciclo de benzimidazol, mientras que en
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D6 se encuentra unido al radical piridin. Sin embargo, no se evidencia un efecto
asociado a dicha diferencia.

Se ha indicado que el problema técnico a resolver es modificar el compuesto conocido
en D6 con el fin de obtener una composicién alternativa.

Al respecto, me permito respetuosamente sefialar el desacuerdo del solicitante.

Este documento D6 fue citado en el reporte de busqueda internacional como categoria
“A”, es decir documentos que definen el estado general de la técnica sin ninguna
relevancia particular. Dicha autoridad sostuvo que las reivindicaciones no estan
mencionadas en dichos documentos.

Ademads, los presentes inventores realizaron una prueba de comparacion para
demostrar que los compuestos reivindicados muestran un efecto notable en
comparaciéon con los compuestos del documento D6 de la técnica anterior mas
cercano.

Los compuestos probados incluyen los siguientes:

e Ejemplo 1-2 de la presente solicitud.

¢ Ejemplo 5-1 de la presente solicitud.

e Ejemplo 5-3 de la presente solicitud.

e Ejemplo 5-17 de la presente solicitud.

e Ejemplo 35 del documento D6.
Estos compuestos del ejemplo 35 de D6 se prepard de acuerdo al método
descrito en D6 (US2015/0366208).

Experimento
Accion acaricida de la arafia roja de dos puntos (Tetranychus urticae)

Se prepard un disco de hojas que tenia un didmetro de 2 cm con hojas de frijol, y el
disco de hojas se colocé sobre el papel de filtro humedecido. Se inocularon acaros de
arafa roja de dos manchas en gallinas adultas sobre un papel de filtro humedecido, y
luego 50 ml de una dispersién agroquimica, preparada diluyendo una formulacidon que
contenia el compuesto de prueba como ingrediente activo para ajustar cada una de
las concentraciones a 5 ppm, 50 ppm y 500 ppm, se pulverizé uniformemente sobre
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el plato giratorio. Después de la pulverizaciéon, se dejé reposar en una camara
termostatica a 25°C. Dos dias después del tratamiento de una dispersidon agroquimica,
se contaron los acaros muertos, se calculd la tasa de mortalidad corregida segun la
formula que se muestra a continuacién y se evalud la eficacia acaricida segun los

criterios que se muestran a continuacién. Esta prueba se realizd por duplicado

utilizando 10 gallinas adultas con arafa de dos manchas por parcela.

Mortalidad corregida (%) = (Numero de acaros muertos en una parcela sin
tratamiento - NUmero de acaros muertos en una parcela con tratamiento) / (Niamero

de acaros muertos en una parcela sin tratamiento) x 100.

Criterios:
A: la tasa de mortalidad corregida es del 100%.

B: la tasa de mortalidad corregida es del 90 al 99%.
C: la tasa de mortalidad corregida es del 80 al 89%.
D: la tasa de mortalidad corregida es del 50 al 79%.

E: la tasa de mortalidad corregida es de 0 a 49%.

Como se muestra en la "Prueba de comparacion", se ha demostrado que los
compuestos reivindicados exhiben un efecto notablemente excelente en comparacién
con los compuestos de D6. Creemos que es dificil incluso para una persona experta

esperar la superioridad en una actividad acaricida.

Resultados
Table 1
Test Tetranychus urticae
Estructura
Comp. 500ppm | 50ppm sppm
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Tal y como se evidencia, los compuestos 1-2, 5-1, 5-3, 5-17 resultaron en una
mortalidad corregida del 100%, comparado con el compuesto de D6 que tiene una
mortalidad de maximo 49%, por lo que estos compuestos presentan un efecto técnico
inesperado.

En consecuencia, estamos convencidos de que los resultados inesperados y ventajosos
mencionados anteriormente pueden superar la objecidn del nivel inventivo sobre D5

y D6.

Consideraciones finales

La combinacion de D6 y D5, no permite suplir las deficiencias de cada una de dichas
solicitudes, ya que ninguna de ellas revela o hace obvios a los compuestos
reivindicados ni su actividad superior como acaricida. En consecuencia, el Solicitante
sostiene que los compuestos reclamados son inventivos con respecto a D6 y D5, ya
sea individualmente o en combinacion.

Por tanto, respetuosamente solicito tener en cuenta los argumentos aqui presentados
donde se demuestra que la invencién de la presente solicitud es novedosa y no se
habria derivado de manera obvia del estado de la técnica, por lo que cumple con los
requisitos de los articulos 14, 16 y 18 de la Decisién 486 de 2000.
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5. Conclusion

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse
que:

i) El nuevo pliego reivindicatorio se ajusta a las disposiciones del Articulo 34 de
la Decision 486/00;

i) La invencion de la presente solicitud es clara, concisa y cuenta con el debido
sustento en el capitulo descriptivo, a la vez que se encuentra divulgada de
manera suficientemente completa, cumpliendo asi con los requerimientos de
los Articulos 30 y 28 de la Decisién 486; y

iii) La invencion de la presente solicitud no resulta obvia ni se derivada de manera
evidente del estado de la técnica, cumpliendo asi con los requerimientos del
Articulo 18 de la Decisidon 486.

Por tanto, atentamente me permito solicitar a ese Despacho otorgar el privilegio de
patente solicitado a la solicitud en estudio, toda vez que cumple a cabalidad con los
requerimientos de la Decision 486 de 2000.

Asimismo, respetuosamente solicito a ese Despacho pronunciarse en relacién con todos
los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicacién al principio del
debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucion Nacional.

6. Anexos
- Nuevo capitulo reivindicatorio conformado por siete (07) reivindicaciones.
- Recibo de pago por concepto de modificaciones voluntarias.

Sefora Directora,

®\B! (L
CAROLIN\A DAZA 1\}1 NTALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co
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REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un compuesto de benzimidazol representado por la formula general (1)

[Formula 1]
ROS
X N
R Q_Q @zn (1)
N N
Y
en donde,

R representa

(al) un grupo alquilo(C:-Cs);

(a2) un grupo cicloalquilo(C3-Cs);

(a3) un grupo cicloalquilo(Csz-Csg)alquilo(C1-Cs);

(@4) un grupo haloalquilo(C;-Cs);

(a5) un grupo alquenilo(C>-Csg);

(@a6) un grupo alquinilo(Cz-Cs);

(a7) un grupo arilo; o

(a8) un grupo arilo que tiene 1 hasta 5 sustituyentes que pueden ser el mismo o
diferente y se seleccionan de (a) un atomo de halégeno, (b) un grupo alquilo(Ci-Cs),
(c) un grupo haloalquilo(C1-Cs), (d) un grupo alcoxi(Ci-Cs), (e) un grupo haloalcoxi(Ci-
Ce), (f) un grupo alquiltio(Ci-Cs), (g) un grupo haloalquiltio(Ci-Cs), (h) un grupo
alquilsulfinilo(Ci-Cs), (i) un grupo haloalquilsulfinilo(Ci-C¢), (j) un grupo
alquilsulfonilo(Ci-Cs), (k) un grupo haloalquilsulfonilo(Ci-C¢), y (I) un grupo
trialquilsililo(C1-Cs), en donde los grupos alquilo pueden ser el mismo o diferente;

R! representa

(b1) un grupo alquilo(C:-Cs);

(b2) un grupo haloalquilo(C:-Cs);

(b3) un grupo cicloalquilo(Cs-Cs);

(b5) un grupo cicloalquilo(Cs-Cs)alquilo(C1-Cs);

(b7) un grupo alquenilo(C,-Cs);

(b9) un grupo alquinilo(C2-Cs);

X representa O, S, SO, SO,, o NR?, en donde R? representa un atomo de

hidrégeno, un grupo alquilo(Ci-Cs), un grupo alquilcarbonilo(Ci-C¢), un grupo a
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alcoxicarbonilo(Ci-Cs), un grupo alquilsulfonilo(Ci-Cs), o} un grupo
haloalquilsulfonilo(C1-Cs);
Y pueden ser el mismo o diferente y representa
(c1) un atomo de halégeno; o
(c2) un grupo alquilo(Ci-Cs);
m representa 0, 1, 2, 0 3;
Z pueden ser el mismo o diferente y representa
(d1) un atomo de haldégeno;
(d2) un grupo alquilo(Ci-Cs);
(d3) un grupo cicloalquilo(C3-Cs);
(d4) un grupo cicloalquilo(Cs-Csg)alquilo(C:-Cs);
(d5) un grupo halocicloalquilo(Cs-Cs)alquilo(C1-Cs);
(d6) un grupo haloalquilo(C1-Cs);
(d7) un grupo haloalcoxi(Ci-Cs);
(d8) un grupo haloalquiltio(C1-Cs);
(d9) un grupo haloalquilsulfinilo(C:-Cs); o
(d10) un grupo haloalquilsulfonilo(Ci-Cs); vy
n representa 0, 1, 2, 3 0 4,

o0 una sal del mismo.

En donde:
e El grupo arilo es un grupo fenilo.
e La sal es una sal de acido inorganico seleccionada del grupo que consiste
en hipoclorito, sulfato, nitrato y fosfato o una sal de acido organica
seleccionada del grupo que consiste en acetato, fumarato, maleato,

oxalato, metanosulfonato, bencenosulfonato y p-toluenosulfonato.

2. El compuesto benzimidazol de conformidad con la reivindicacion 1,
en donde
R representa
(a1) un grupo alquilo(C;-Cs);
(a2) un grupo cicloalquilo(C3-Cs);
(a3) un grupo cicloalquilo(Cs-Cs)alquilo(C1-Cs);
(@4) un grupo haloalquilo(C:-Cs);
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(a5) un grupo alquenilo(Cx-Csg);

(a6) un grupo alquinilo(C,-Csg);

(a7) un grupo arilo; o

(a8) un grupo arilo que tiene 1 hasta 5 sustituyentes que pueden ser el mismo o
diferente y se seleccionan de (a) un atomo de halégeno, (b) un grupo alquilo(C;i-Cs),
(c) un grupo haloalquilo(Ci-Cs), (d) un grupo alcoxi(Ci-Ce), (e) un grupo haloalcoxi(Ci-
Ce), (f) un grupo alquiltio(Ci-Cs), (g) un grupo haloalquiltio(Ci-Cs), (h) un grupo
alquilsulfinilo(Ci-C¢), (i) un grupo haloalquilsulfinilo(Ci-Cs), (j) un grupo
alquilsulfonilo(C1-Cs), (k) un grupo haloalquilsulfonilo(Ci-Cs), y 1) un grupo
trialquilsililo(C1-Cs), en donde los grupos alquilo pueden ser el mismo o diferente;

R! representa

(b1) un grupo alquilo(Ci-Cs);

(b2) un grupo haloalquilo(C1-Cs);

(b3) un grupo cicloalquilo(Cs-Cs);

(b5) un grupo cicloalquilo(Cs-Csg)alquilo(C:-Cs);

(b7) un grupo alquenilo(C;-Cs);

(b9) un grupo alquinilo(C,-Cs);

X representa O, S, SO, SOz, o NR?, en donde R? representa un atomo de
hidrégeno, un grupo alquilo(Ci-Cs), un grupo alquilcarbonilo(Ci-Cs¢), un grupo a
alcoxicarbonilo(C:-Cs), un grupo alquilsulfonilo(C1-Cs); 0 un grupo
haloalquilsulfonilo(C1-Cs);

Y pueden ser el mismo o diferente y representa

(c1) un atomo de halégeno; o

(c2) un grupo alquilo(C:-Csg);

m representa 0, 1, 2, 0 3;
Z pueden ser el mismo o diferente y representa

(d1) un atomo de halégeno;

(d2) un grupo alquilo(C:-Cs);

(d3) un grupo cicloalquilo(C3-Cs);

(d4) un grupo cicloalquilo(Cs-Cs)alquilo(C1-Cs);

(d5) un grupo halocicloalquilo(Cs-Cs)alquilo(C1-Cs);

(d6) un grupo haloalquilo(C:-Cs);

(d7) un grupo haloalcoxi(C;i-Cs);

(d8) un grupo haloalquiltio(C1-Cs);
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(d9) un grupo haloalquilsulfinilo(Ci-Cs); 0
(d10) un grupo haloalquilsulfonilo(Ci-Cs); vy
n representa 0, 1, 2, 3, 0 4;

o0 una sal del mismo.

3. El compuesto benzimidazol de conformidad con la reivindicacion 1,
en donde
R representa
(al) un grupo alquilo(C;-Cs);
(a2) un grupo cicloalquilo(Cs-Cs);
(a4) un grupo haloalquilo(Ci-Cs);
(a7) un grupo arilo; o
(a8) un grupo arilo que tiene 1 hasta 5 sustituyentes que pueden ser el mismo o
diferente y se seleccionan de (a) un atomo de halégeno, (b) un grupo alquilo(Ci-Ce),
(c) un grupo haloalquilo(Ci-Cs), (d) un grupo alcoxi(Ci-Cs), (e) un grupo haloalcoxi(Ci-
Ce), (f) un grupo alquiltio(Ci-Cs), (g) un grupo haloalquiltio(Ci-Cs), (h) un grupo
alquilsulfinilo(C1-Cs), (i) un grupo haloalquilsulfinilo(Ci-Cs), (j) un grupo
alquilsulfonilo(Ci-Cs), (k) un grupo haloalquilsulfonilo(Ci-Ce), y (I) un grupo
trialquilsililo(C1-Cs), en donde los grupos alquilo pueden ser el mismo o diferente;
R! representa
(b1) un grupo alquilo(Ci-Cs);
(b2) un grupo haloalquilo(Ci-Cs);
(b3) un grupo cicloalquilo(Cs-Cs);
(b5) un grupo cicloalquilo(Cs-Csg)alquilo(C:-Cs);
X representa O, S, SO, SO,, o NR?, en donde R? representa un grupo alquilo(C;-
Ce), un grupo alquilcarbonilo(Ci-Cs), 0 un grupo alquilsulfonilo(Ci-Cs),
Y pueden ser el mismo o diferente y representa
(c1) un atomo de haldgeno,
m representa 0 o 1,
Z pueden ser el mismo o diferente y representa
(d1) un atomo de haldégeno; o
(d2) un grupo alquilo(Ci-Cs), y
n representa 0, 1, o0 2;

0 una sal del mismo.
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4. El compuesto benzimidazol de conformidad con la reivindicacién 1,
en donde
R representa (al) un grupo alquilo(C1-Cs);
R! representa (b1) un grupo haloalquilo(Ci-Cs);
m representa 0, y
n representa 0;

0 una sal del mismo.

5. Un agente insecticida y acaricida para la agricultura y horticultura, que
comprende el compuesto benzimidazol o una sal del mismo de conformidad con

cualquiera de las reivindicaciones 1 hasta 4 como un ingrediente activo.

6. Un agente de control de ectoparasitos para animales, que comprende una
cantidad efectiva del compuesto benzimidazol o una sal del mismo de
conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 hasta 4 como un ingrediente

activo.

7. Un agente de control de endooparasitos para animales, que comprende una
cantidad efectiva del compuesto benzimidazol o una sal del mismo de
conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 hasta 4 como un ingrediente

activo.
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