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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
DOCTOR:

GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ. _
Superintendente Delegado Para la Propiedad Industrial

EXPEDIENTE: 00-074283.
ASUNTO: Solicitud de patente a nombre de
NOVARTIS AG.

Estimado Doctor:

En mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia
manifiesto a usted lo siguiente:

1-Mediante memorial presentado ante ese despacho el 18 de junio de 2003,
se solicito a la division de nuevas creaciones examinar la patente de la referencia,
asunto que no ha sido atendido a\in por parte de esa Superintendencia.

2-En vista de que han transcurrido 2 ANOS, desde que se solicité dicho examen
de patentabilidad, sin que hasta la fecha se haya resuelto dicha peticién, ruego a
usted se sirva dar las instrucciones del caso para que se proceda de inmediato a
tramitar tal solicitud y se otorgue la patente de la referencia lo mas pronto posible

Cordialmente,

JIMENA ESCOBAR URIBE
CC 39.779.452 de Usaquén.
T.P. 68228



Ao
7

ESCOBAR - URIBE ASOCIADOS

A B O G A D O S

Carren 114 Na. 94 -76 - OL.305 - PO, Bax 94948, Bogoti, D.C. - Colombia
Tels: (571)616205] - Fax (571) 6161889

www.escobaruribe com - infi jhae EmAss LRIV FAVLLIUE M RAdIAN AV
ofescobanmih Septwanmins Leiv 95 'u-u

Sadicacion 1 £S57400 Folioss 1

Fecha $ND)) 26950309 14:A118
Tranite ¢ 002 MATENTES D 1 REGISTRY/ 393 IPULS0

As:2368 Deperdoncia: 25290 DIVISION BE REEWS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
DOCTOR:

GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ.
Superintendente Delegado Para la Propiedad Industrial

EXPEDIENTE: 00-074283.
ASUNTO: Solicitud de patente a nombre de
NOVARTIS AG.

Estimado Doctor:

En mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia
manifiesto a usted lo siguiente:

1-Mediante memorial presentado ante ese despacho el 18 de junio de 2003,
se solicito a la divisién de nuevas creaciones examinar la patente de la referencia,
asunto que no ha sido atendido aiin por parte de esa Superintendencia.

2-En vista de que han transcurrido 2 ANOS, desde que se solicité dicho examen
de patentabilidad, sin que hasta la fecha se haya resuelto dicha peticion, ruego a
usted se sirva dar las instrucciones del caso para que se proceda de inmediato a
tramitar tal solicitud y se otorgue la patente de la referencia lo mas pronto posible

Cordialmente,

Qg
JIMENA ESCOBAR URIBE
CC 39.779.452 de Usaquén.

T.P. 68228
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Como resultado de! examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de la Decisién 486
de la Comisién de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:

- Capftulo descriptivo: folios 3 a 27.
- Capltulo reivindicatorio: reivindicaciones 1 a 7 folios 122 a 124

El articulo 9 de la Decisién 486 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena establece que:

“La primera solicitud de patente de invencién o de modelo de utilidad, o de registro de disefio industrial
0 de marca, vélidamente presentada en ofro Pais Miembro o de una autoridad nacional, regional o
internacional con fa cual el Pais Miembro estuviera vinculado por aigin tratado que establezca el
derecho de prioridad anélogo al que establece la prasente Decision, conferira al solicitante o a su
causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el Pals Miambro una patents o un registro
respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad seran los previstos en el
Convenio de Paris para la proteccion de [a Propiedad Industrial...”

*..Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberd presentarse dentro de
los siguientes plazos imprormogables contados desde la fecha de presentacidn de la solicitud cuya
prioridad se invoca:

a) doce meses para las patentes de invencidn y de modelo de utilidad; y

b) seis meses para los registros de disefios industriales y de marcas®

La solicitud fue presentada el 29de septiembre de 2000, en ese momento se reclamd prioridad para la
solicitud US08/416863 de 13 de octubre de1899 da la cual se presentd la copia respactiva. Por lo
tanto, de acuerdo a los articulos 9 a 11 de la decisidn 486, |a prioridad reivindicada es vélida.



2, OBJETO DE LA INVENCION:

La invencidn se refiere a:

-Un método para mejorar el crecimiento de las plantas caracterizado en la aplicacidn a las plantas o al
lugar de las mismas de cuando menos un compuesio de fdrmula |, en donde sea apropiado , un
tautdmero del mismo, en cada caso en forma libre o en forma de sal.

-Un compuesto de férmula [, usado en un método como se reclama en la reivindicacién N°1

-Una composicién que comprende cuando menos un compuesto de férmula |, usada en un método
como se reclama en la reivindicacidn N°1

- Un método para utilizar una composicién que comprende un compuesto de formula 1, en un método
como se reclama en la reivindicacién 1, para mejorar el crecimiento de las plantas.

Clasificacion Intemacional de Patentes: AO1N43/08
3. CLARIDAD DE LA SOLICITUD:

Conforme a lo establecido en el articulo 30 de la decision 486 de la comision de la comunidad andina
las reivindicaciones deben ser claras, concisas y estar enteraments sustentadas en la descripcion.

Al respecto la reivindicacion N° 1 se encabeza como un método para mejorar el crecimiento de [as
plantas caracterizado porque se aplica cuando menos un compuesto de formula |, pero realmente no se
define un método especifico, solo se indica de forma general.

La reivindicacién N°4 no define ninglin método simplemente se trata de la utilizacidn del compuesto;
de la misma forma la reivindicacion N° 5 se refiere al uso del compuesto aunque se encabeza como *
Un compuesto “ reaiments no lo define. Y la refvindicacién N°6 tampoco define una composicion sino la
utilizacién de la misma.

Finalmente la relvindicacion N* 7 se encabeza como un método para utilizar una composicitn, pero solo
se frata de la utilizacién de dicha composicidn para mejorar i crecimiento de las plantas, porque no se
esta definlendo ninglin método.

4- REIVINDICACIONES DE USO

Al respecto cabe anotar que el uso no es patentable de acuerdo con el articulo 14 de la Decision 486 de
la Comisién de la Comunidad Andina que establece que " se otorgaran patentes para [as invenclones
sean de producto o de procedimiento...” y en razdn a que el uso no cormesponde a producto o
procedimiento no es patentable.

De ofra parte de acuerdo al articulo 21 {a Decision 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina que
establece que “Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de [a thcnica,
de conformidad con el articulo 16 de la presente Decisidn, no seran objeto de nueva patents, por el
simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente original®
Por lo tanto se debe tener an cuenta que los compuestos de fdrmula | son conocidos en el arte previo y
han sido utilizados por su actividad plaguicida.

5-. DETERMINACION DEL ESTADO DE LA TECNICA:

Considerando que se reivindicd prioridad, se buscaron documentos del estado de Ia técnica con fecha
de publicacién anterior ala fecha de dicha prioridad.

El articulo 16 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina establece que “El estado de
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la thcnica comprenderé todo lo que haya sido accesible al plblico por una descripcion escrita u oral,
utilizacién, comercializacion o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacién de la solicitud de
patents 0, en su ¢caso, de la prioridad reconocida.

Sélo para el efecto de la determinacion de la novedad, también se consideraré dentro del estado de |a
técnica , el contenido de una solicitud de patente en tramite ante la oficina nacional competente , cuya
fecha de pressntacién o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentacidn o de prioridad de la
solicitud de patente que se estuviess examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la
solicitud de fecha anterior cuando efla se publique o hublese transcurrido el plazo previsto en el arficulo
40.°

No obstante la falta de claridad, se realizd una biaqueda de anterioridades la cual ser& complemsntada
una vez el interesado ajuste la solicitud de acuerdo a las observaciones formuladas.

8. EVALUACION DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD:

El articulo 14 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina establece que “Los Palses
Miembros otorgarén Patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los
campos de la tecnologia slempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de
aplicacién industrial®.

El método para mejorar el crecimiento de |as plantas que comprende [a aplicacion a las plantas o al
lugar de las mismas de una cantidad del compuesto de la férmula |, tal como se reivindica corresponde
al método universaiments conocido para la aplicacidn de compuestos pesticidas, dado que su forma de
realizacidén no presenta ninguna etapa, condicién o caracteristica especifica que lo diferencie de los
métodos convencionales para la aplicacion de éstos compuestos, de hecho para que un compuesto o
composicion pueda ejercer su accién de acuerdo a sus propiedades, deben ser aplicados en el lugaro
al elemento que se desea proteger y tratar en las dosis adecuadas, el procedimiento no se caracteriza
por el compuesto que se aplique, asl como tampoco por el lugar o tipo de plaga.

No obstante el objeto de la solicitud comesponda a un método para mejorar el crecimiento de las
plantas, cabe anotar que los compuestos utilizados en el método reivindicado son conocidos en el
estado de la técnica tal como se desprende del capitulo descriptivo de ia solicitud folio 8.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le indica
que debe dar respuesta dentro del término de sesenta dias contados a partir de la fecha de la
notificacidn de Ia presenta comunicacién. En de no dar respuesta al presente requerimiento 0 si a
pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesién, se denegara la patente.

Notiflquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2,iteral e), del capitulo quinto del
titulo primero de la ica No. 10 de 2001,

J0M60. 2006
El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de facha
CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO
Ndmero 1202 Cddigo 202013
06-07-02
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Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 48 de
la Decision 4868 de la Comislon de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. DEL ARTICULO 46

Articulo 48. De ser necesario, a efectos del examen de patentabllidad y a
requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionard, en un
plazo que no excedera de 3 meses, uno 0 mas de los siguientes documentos
relativos a una o méas de ias solicitudes extranjeras referidas total o parcialments a la
misma Invencién que se examina:

a) copia de la solicitud extranjera;

b) copila de los resultados de exdmenes de novedad o de patentabllidad efectuados
respecto a esa solicitud extranjera;

c) copia de la patente u otro titulo de proteccién qgue se hubiese concedido con base
en esa solicitud extranjera;

d) copia de cualquier resolucién o fallo por el cual se hublese rechazado o denegado
la solicitud extranjera; o

@) copia de cualquier resolucion o fallo por el cual se hublese anulado o invalidado la
patente u otro titulo de proteccién concedido con base en la solicitud extranjera.

Sl el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo sefialado
en el presente articulo la oficina naclonal competente denegard la patente.

2. DE LA SOLICITUD EUROPEA

El solicitante presentd una solicitud europea de patente que comesponde & la misma

solicitud colomblana y donde se relvindica prioridad de los mismos documentos
citados para Colombla, equivalente a la publicacién WO 0126468,dicha solicitud fue



tramitada y se procedié a su examen al respecto de io cual existen documentos
relativos al reporte de blsqueda y resultado del axamen.

3. DE LA SOLICITUD DE LA OFICINA

A efectos del examen de patentabilidad y como requerimiento de esta oficina, el
solicitante deberd proporcionar, en un plazo que no excedera de 3 meses, los
sigulentes documentos relativos a la solicitud extranjera cormrespondiente a la misma
Invencién que se examina:

1- PALUMBO J C ET AL: "Imidacloprid does not enhance growth and yield of
muskmelon in the absence of whitefly" Hortsclence, American Soclety of
Horticultural Sclence, Alexandria, VA, US, vol. 30, n® 7, august 1895, pages
997-899. XP000985863

2- S. J. FLEISCHER, M. D. ORZOLEK, D. DE MACKIEWICZ & L. OTJEN:"
imidacloprid effects on Acalymna vittata and bacterial wilt in cantaloupe.®
J. ECON. ENTOMOL. , vol. 91, n° 4, 1098, pages 940-949. XP002166302

3- J.C.PALUMBO, D. L. KERNS, C.E. ENGLE, C. A. SANCHEZ & M. WILCOX:
“ Imidacloprid formulation and soll placement effects on colonization by
seetpotato whitefly: headsize and Incidence of chlorosis in lettuce.”

J. ECON. ENTOMOL. , vol. 89, n° 3, 1898, XP002166303
Entomol. Soc. of America, pages 738 y 741.

4- K S. PIKE, G. L. REED, G. T. GRAF & D. ALLISON® Imidacloprid systemic
seed treatment effects on germination, plant growth, ylled and compatibllity
with seed-applied fungicides and control of Russian Wheat Aphid In Wheat
and barley.”

GREAT PLAINS AGRIC. COUNCIL PUBL.; PROC. OF 5TH RUSSIAN WHEAT
APHID CONFERENCE, JAN. 26-28, 1992 , N° 142 XP0009895492 (the whole
document)

Los cuales afectan la patentabllidad, de acuerdo con lo indicado en el
comespondliente reporte intemacional de basqueda.

En cumplimiento del articulo 48 de la Decisién 4868 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se le indica que debe proporclionar éstos documentos, en un plazo que no
excederd de tres meses, a partir de la fecha de la notificacién de la presente
comunicacion. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del
plazo sefialado, la oficina naclonal competente denegara la patente.

Notifiquese el presente
capitulo quinto del titule’prim

nforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
de la circular Gnica No. 10 de 2001.

ALIX CESPEDES DE VERGEL

Jefe de la Pivision de Nuevas Creaciones .
10450, 2008
El anterior requerimlento fue notificado por fijacién en lista, de fecha
CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO i)
Numero 1203 Cédigo 202013 i
06-05-24



o= Pagina 14 de 17

146

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCI

RADICACION: 0-74283 EDICTO No. 108587
LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:
Cue esats Superintendencla profirid Resolucidn No. 32022 de 30-NOV-2008. Que ol contenido de la parte resolutive es como slgue: El
Superintandente de Industria y Comerclo.
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Nager ol priviagio de patente da invencién para is solichd
comespondients a "METODO PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS".

AIITIGULDGEG.JNMWMQIM& ia presante resolucion
8 ln doctora Jimena Escobar Urba, olwmummudmulmﬂ
., antregéndole copla de la mama, advitiéndole que

de Syngenia Parlicipations AG
ﬁMdmhmwmdthMy
Comaercio, dmm*hlﬂnuwnomdohu 5 diss hiblles sigulonias a ella.

NOTEHQUEBE ¥ CUMPLASE )
ouu-msqpu DC.alm 30 AN 2%

. ELSUPEHINTENENTEDEIWHAYOOME‘CIO.

L]
LN

) z I 7
Pera nofificar a los Interesados, se fja & p EDICTO en lugar visibla al pdblico an la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, por ¢l trmino de (10) diex dias contados a partir de las 8:00 a.m. de hoy.

Secretaria Ganeral Ad-Hoc 1§-DIC-2008 Esta adicio se desflja hoy 20-DIC-2006 a las 4:30 p.m.

Sacretaria General Ad-Hoe
EDICTO No. 18857

http://10.20.1.11/Documentos/ApEdictos/edictos.php?fecha=15-12-2006&kini=! 60 14/12/2006



