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GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ  $%olo i aoPnOCEsAL  Folion. 1
Superintendente Delegado Para la Propiedad Industnal

EXPEDIENTE: 01-017.875
ASUNTO: Solicitud de patente a nombre de
Fumszkilla Limited.

Estimado Doctor

En mi calidad de apoderada de 1a sociedad solicitante de la patente de la referencia
manifiesto a usted lo siguente

1 Mediante memonal radicado en ese despacho el 23 de abril de 2003, el cual no
ha sido resuelto a(n, solicité que se realizara el examen de patentabilidad

2 En vista de que han transcurndo _3 aifios y S meses, sin que se haya
atendido dicha solicitud, ruego a usted se sirva dar las instrucciones del caso
para que se proceda de inmediato a resolver este asunto

Cordialmente,

SCOBAR E

CC 39 779 452 de Usaquén
TP 68228
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DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No 01- 17875

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 522, DE

FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2002, EL TERMINO HABIL SENALADO POR

LA LEY EXPIRA EL 25 DE FEBRERO DE 2003

NOTA Dentro del plazo de los seis (8) meses sigulentes a partir de la fecha de
pubhcacién en la gaceta de Propiedad Industrial, debera sollcitar y cancelar el
examen de patentabidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 44 de la Decisién 486/2000

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS
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REFERENCIA Radicacién N® 01-17875

Trémite 002
Evento 001
Actuacién 430
Follos 003

Como resultado del examen de fondo, realizade con fundamento en el articulo 45 de la Decision 486 de
la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica

1 DOCUMENTOS ESTUDIADOS

- Capltulo descnptivo folios 29 a 45
- Capitulo remndicatono remvindicacidn 1 (Folio 123)

La descnpeién radicada el 02 -10 -2003 , no se acepta en razdn a que contempla matena que no se
encontraba en la descnpcidn originaimente presentada, una cosa es indicar en forma general que se
trata de piretroxdes y designarios con letras de A a F lo cual no define nada como ocurre en el
documento onginal, y otra es enirar a indicar como se hace en la nueva descnpcion, quecadauna de
dichas letras comesponde a un compuesto especifico que nunca antes se habia mencionado, de otra
parte tampoco resulta claro como se realizaron las pruebas o ensayos sobre los cuales se basa el
resultado reportado en las tablas, si no se sabia cuales eran los compuestos

El articulo 9 de la Decision 486 de la Comisidn del Acuerdo de Cartagena establece que

“La pnmera solicitud de patente de invencién o de modelo de utilidad, o de regisiro de disefio industral
o de marca, validamente presentada en otro Pals Miembro 0 de una autondad nacional, regional o
intemacional con la cual e Pais Miembro estuviera vinculado por algln tratado que establezca el
derecho de priondad anélogo al que establece la presente Decisién, confenra al solicitante o a su
causahabente un derecho de prioridad para solicitar en el Pais Miembro una patente 0 un registro
respecto de la mismamatena El alcance y los efectos del derecho de pnondad seréin los previsics enel
Convenio de Parls para la proteccidn de la Propiedad Industnal *

" Para beneficiarse del derecho de pnondad, la solicttud que la invoca debera presentarse dentro de
los siguientas plazos impromogables contados desde la fecha de presentacion de la solicitud cuya
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pnondad se invoca
a) doce meses para las patentes de invencion y de modelo de utllidad, y
b) sets meses para los registros de disefics indusinales y de marcas®

La solicitud fue presentada el 06 de marzo de 2001, en ese momenio se reclamé pnoridad para la
solicitud JP 2000-111596, de abnl 13 de 2000, de la cual se presentd la copia respectiva Por lo tanto,
de acuerdo a los articulos 9 a 11 de la decisidn 486, la pnondad reivindicada es véllda

2 OBJETO DE LA INVENCION
La mvencidn se refiere a

- Un método de desinfestacidn para expeler un insecto dafiino o nocivo mediante volatizacdn quimica,
caracierizado porque usa una preparacién que contiene un quimico el cual es un quimico no
organofosforoso y el cual s supenoren presién de vapor que d,d-T80-paletrina y supenor en potencia
fumigadora que la fransflutnna

Clasficacion Intemacional de Patentes A01M1/20
3 CLARIDAD DE LA SOLICITUD

Conforme a lo establecido en el articulo 30 de la decision 486 de la comisidn de la comunidad andina
las revindicaciones deben ser claras, concisas y estar enteramente sustentadas en [a descripcion

De manera que ol caprtulo revindicatono no es claro porque no esta definiendo ningn método para
expeler un insecto dafino o nocivo, simplemente se esté caracterizando dicho método por el uso de
una “preparacion °, la cual no se define en términos de composicién sino de un resultado a obtener; de
ofra parte es necesano aclarar que el método no se define por la composicion a aplicar sino mediante
etapas y condiciones de realzacion especificas

4 REIVINDICACIONES DE USO

No obstante la remindicacién del método no es clara, tal como se presenta realments lo que esta
contemplando es el uso de una preparacién quimica, por lo tanto cabe anotar que

* De acuerdo con la legislacién colombiana el uso no es patentable , dado que en el Articulo 14 de la
Decisién 486 “ Los Palses Miembros otorgarén patentes para las invenciones sean de productos o
procedimientos en todos [os campos de la tecnologla *, aqul no se hace alusién al uso
Continuando con Ia Gthma parte del Articulo 14 = (Los Palses Miembros otorgarén patentes para las
invenciones sean de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnologla) siempre que
sean nuevas, fengan nivel inventivo y sean suscephbles de aplicacidn industnal ® El hecho que se diga
que el producto o el procedimiento tenga aplicacién industrial no quiere decir que la aplicacion
industnal sea suscephble de patents

Asi mismo, citando completaments el articulo 19 este * Se considerara que una invencién (ledse
producio o procedimiento) s susceptible de aplicacién industnal (una caracterisiice de la invendidn) cuando
su objeto puede ser producido o utiizado en cualquier clase de industria, entendiéndose por mdustnala
referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios * Esta diciendo que una invencion,
producto ¢ procedimiento, debe servir para aigo En ningiin momento se dice que un uso pueda ser
protegido como patente

El articulo 21 dice “ Los productos o procedimientos (o sea, fos mvenios, néfese que nunca se refleren a
nads diferents) ya patentados comprendidos en el estado de la thcnica de conformudad con dicho
Articulo de la presents Decisién, no serén objeto de nueva patente por el simple hecho de atnbuirse un



uso distinto al onginaimente comprendido por la patents inicial * Nunca se refieren a una proteccion
para el uso, se frata de no conceder nueva paiente a un invenio (exclusivamente productos o
procedimientos) al que se le ha encontrado nueva funcién, pero que se trata exactaments del mismo
producto o procedimiento Es decir, sl el compuesto, aparato, efc ¢ método ya esta dentro del estado
de la tAcnica, el hecho que se haya descubierto una nueva aplhcacidn para el mismo compuesto,
aparalo, elc o método, implica que no es merecedor de nueva patente

Por lo tanto las reivindicaciones de uso no son patentables, asi como tampoco es concedible una nueva
patente para un producto o procedimiento ya patentado al cual se haya atnbuido un nuevo uso

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 témino de sesenta dias contados a partir de la fecha de la
notificacidn de la presente comunicacién  £n caso de no dar respuesta al presente requenmiento 08l a
pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion, se denegara |a patente

Notifiquese el
fitulo pnmero

nforme a lo dispuesto en el numeral 5 2,literal o), del capitulo quinto del
No 10de 2001

ALIX CESPEDES DE VERGEL
Jefe Divsién de Nuevas Creaciones

El anterior requenmiento fue nofrficado por fijacitn en lista, de fecha ﬂ J m W

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO
Namero 301 Codigo 202013
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