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Asunto : SOLICITUD DE PATENTE PARA:

“COMBINACIONES DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDADES
INSECTICIDAS Y ACARICIDAS”

Solicitante . BAYER CROPSCIENCE AG

Clase - AO1N 043/038, AO1N 053/000, AOTN 055/004

Fecha de sohcﬂud Mayo 7 de 2003

1. Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, abogada con Tarjeta Profesional No. 23.555, obrando como‘_ .
apoderada de BAYER CROPSCIENCE AG, en el asunto antes identificado, de acuerdo cof A
sustitucion de poder que me ha sido otorgado por el Doctor Emilio FERRERO, atentam 3

lugar se proceda a conceder el privilegio de patente de invencién solicitado. Dicha resol
fue notificada por edicto fijado el 12 de Noviembre de 2009 y desfijado el 26 de Noviemb
2009 y por lo tanto, el presente recurso es interpuesto oportunamente. §§

R
2. Los motivos de inconformidad sobre los cuales sustento este recurso aparecen 3

continuacién en este escrito.

3.FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION N. 56463

La Resolucidon en su parte considerativa afirma que realizado el examen de patentabilidad se
encontré que la invenciéon no cumple con los requisitos de patentabilidad. Especificamente, la
invencion no cumple con el requisito de nivel inventivo, pues segun sostiene el Examinador la
materia reivindicada en la solicitud bajo estudio resultaria obvia y se hubiese podido llegar de
manera evidente a la misma a partir de los documentos D1 (WO9736868) y D2 (W09955673).

NIT. 860.041.367-3
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4. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolucion
objeto del presente recurso, ya que la presente solicitud no carece de nivel inventivo a la luz de

los documentos D1y D2.°
La anterior afirmacién tiene justificacién juridica y técnica por las siguientes razones:

4.1 VIOLACION DEL ARTICULO 18 DE LA DECISION 486 DE LA COMISION DE LA
COMUNIDAD ANDINA

El articulo 18 de la Decisiénu__ 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, establece 4o

siguiente:

“Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo, si pgra 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”.

reivindicatorio presentado, la invencion se limité a las mezclas que comprendian‘el compuesto;
[-4 y abamectin en una relacién de 50:1 a 1:5. Los documentos D1 y D2 no cubren e

compuesto -4 ni tampoco se refieren a este de forma general.

El compuesto -4 presenta la siguiente estructura:

Por su parte, D1 describe compuestos con la siguiente formula (1):
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En donde W y V pueden ser metilo, X y Y pueden ser hidrégeno pero Z no puede ser hidrogeno.

Por lo tanto, una sustitucion 2,5-dimetilo en la parte del radical fenilo como se presenta en el

compuesto [-4 no esta cubierta por la materia reivindicada por D1.

e

Por otro lado, el documento D2 presenta compuestos con la siguiente formula (1):

W 7

(0
En donde X y Z pueden ser metilo y W puede ser hidrégeno pero Y no puede ser hidrégeno,
lo tanto una sustitucién 2,5-dimetilo en la parte del radical fenilo como se presenta en »

compuesto I-4, no se encuentra cubierto por la materia del documento D2.

especifique que al utilizar dicho compuesto especificamente con abamectin se obtenga U

actividad sinérgica mayor.

Ademas, en los documentos citados se menciona la abamectin como uno de los posibles
compuestos de mezcla en medio de una gran lista de compuestos, pero no se menciona de
forma especifica que la relécién sea entre 50:1 a 1:5 para obtener un mejor resultado en la
actividad sinérgica, ni tampoco se menciona que se deba combinar dicha abamectin con un
compuesto con la misma estructura y caracteristicas del compuesto I-4 ‘que se menciona en la

presente solicitud.

Por lo tanto, con los documentos citados por su Despacho no se podria decir que la solucion

que plantea mi representada es obvia en vista del arte previo pues no revelan o sugieren' las
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caracteristicas técnicas que se reivindican en la solicitud de mi representada y una persona

versada en la materia no encontraria de forma obvia que la mezcla del compuesto -4 con
abamectin tendria una actividad sinérgica ventajosa con respecto a la actividad obtenida por

cada uno de ellos individualmente.

Por lo anterior, queda demostrado el nivel inventivo de la- presente solicitud en vista de los
documentos D1 y D2, pues la solicitud de mi representada demuestra efectos sorprendentes
que no fueron ensefiados o sugeridos en las referencias citadas. Ademas, una persona versada
en la materia no podria suponer de los documentos D1 y D2 que a partir de una sustitucién 2,5-
dimetilo en la parte del radical fenilo obtendria de forma especifica y obvia un compuesto con la
estructura del compuesto |-4 de la presente invencién y que al combinarlo con ébamectin se
obtuviera una mayor actividad en comparacién con la actividad de los compuestos individuales,
tal y como lo demuestra mi representada porque dichas anterioridades citadas no sugieren o

ensefian que se debe mezclar abamectin con un compuesto de la siguiente estructura:-

para obtener una mayor actividad sinérgica.
5. PETICIONES
Ruego a Usted entonces, lo siguiente:

5.1.Que se revoque el articulo PRIMERO de la Resolucién No. 56463 en cuanto niega el
‘ privilegio de patente para el capitulo reivindicatorio de la presente invencion.

5.2.Que se otorgue la respectiva patente de invencion para la reivindicacién del ultimo pliego

reivindicatorio. ' '
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6. NOMBRE Y DIRECCION DEL RECURRENTE

El nombre y la direccién del recurrente son:
BAYER CROPSCIENCE AG
Alfred-Nobe! Strasse 50,

40789 Monheim,

Alemania

7. NOTIFICACIONES -

Manifiesto a Usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho y en mis oficinas

de abogado situadas en el Edificio Siski, Carrera 4a. No. 72-35, piso 40. de esta ciudad.

8. ANEXOS
e,

Bl

FERRERO. =

Sefor Superintendente,

\/w; @@m@m@{a@%ﬁ

- LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
T.P.A. No. 23555

COLO-13549-841-004-6
LMA\LMA\ID-162110\WPC13549
No. M-2009-162110\LMA
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Sefiores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Poderdante : BAYER CROPSCIENCE AG

Poder conferido el : 12/02/2003

k ¢

Yo, EMILIO FERRERO, obrando como apoderado principal del
poderdante arriba mencionado, mediante el presente escrito
sustituyo el poder a mi otorgado a la doctora LUZ CLEMENCIA DE
PAEZ, identificada con cédula de ciudadania No. 35.456.344 vy
Tarjeta Profesional N°23.555, con todas las facultades que me

fueron conferidas.

Hago la anterior sustitucién conforme al articulo 66 del

Cédigo de Procedimiento Civil.

Sefiora Jefe,

EMILIO FERRERO
T.P.A. N° 31. 929
C.C. N° 438.019 de.Usaquen

4

Acepto:

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
T.P.A. N° 23.555
C.C. No. 35.456.344 de Usaguén

N1T. 860.041.367-3
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

CONCEPTO MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE
REPOSICION

Radicacion N° 03-38182
Clasificacion internacional: AOTN43/38
Concepto Técnico N° 647

Realizado nuevamente el estudio de fondo se conceptuia:
1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:

Capitulo descriptivo: folios 54 a 98 tal y como fueron presentados, modificaciones en
folios 234 a 287.

Capitulo reivindicatorio: folios 99 a 108 tal y como fueron presentados, folio 233
capitulo reivindicatorio modificado, folio 297 Gltimo capitulo reivindicatorio.

Prioridad: Folios 110 a 158, DE10055941.7 2000-11-10.

Traduccion de la prioridad al espaiiol: Folios 159 a 205.

Primera respuesta del solicitante: Folios 229 a 231.

Segunda respuesta del solicitante: Folios 294 a 295y 298 a 301.

Memorial del recurso de reposicion: folios 311 a 315

2.~ OBJETO DE LA SOLICITUD:
Titulo: Combinacién de productos activos con propiedades insecticidas y acaricidas

Objeto de la solicitud: agente que contiene mezclas constituidas por compuestos de la
férmula (1)

EnlacualWy ZsonH; XyYes CH; R es OCHs; G es CO»-CoHs;
y Abamectina, en una proporcién de mezcla de 50:1 hasta 1:5 en peso.

Clasificacion Internacional de Patentes: AO1N 43/38, AO1N 55/04, AO1N 53/00
3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Afirma el memorialista que “en el Gltimo capitulo reivindicatorio presentado, la invencion
se limité a las mezclas que comprendian el compuesto |-4 y abamectina en una relacion
de 50:1 a 1:5. Los documentos D1 y D2 no cubren el compuesto 1-4, ni tampoco se

refieren a este de forma general. El compuesto 1-4 presenta la siguiente estructura
CH,
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o 0o
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Por su parte, D1 describe compuestos con la siguiente férmula (1):
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en donde Wy V pueden ser metilo, X y Y pueden ser hidrégeno pero Z no puede ser
hidrogeno. Por lo tanto, una sustitucion 2,5 —dimetilo en la parte del radical fenilo, como
se presenta en el compuesto -4 no esta cubierta por la materia reivindicada por D1”

Como respuesta a este argumento del memorialista, es de anotar en primer lugar que la
solicitante no tenia ninguna justificacién técnica al limitar el significado de los
sustituyentes de la féormula (1) de su solicitud, aparte de, aparentemente, tratar de
hacerlos distinguir de lo encontrado por esta oficina en el estado de la-técnica.
Efectivamente, en el texto de la descripcion de la solicitud se encuentran compuestos
que si corresponden a los divulgados en D1 y D2 y que asi presentan la misma
actividad plaguicida. Por lo tanto, dicha exclusién no tenia una fundamentacion técnica
sustentada en la descripcion.

En segundo lugar, la formula citada en el memorial del recurso de reposicién no -
corresponde al compuesto |-4 de la descripcién de la solicitud denegada ya que en .
dicho compuesto I-4 G tiene un significado igual a CO>-C2Hs, mientras que en la-
formula del memorial G es igual a CO,-CHa.

En tercer lugar, en la formula (1) de D1el sustituyente Z corresponde a un grupo metilo
exactamente en la misma posicion 5 donde se encuentra el sustituyente Y del
compuesto |-4 de la solicitud denegada. Es decir, en D1 el sustituyente Z corresponde
al sustituyente Y de D1y ambos son iguales a metilo. Por lo tanto, si se habia divulgado
la sustitucion 2,5-dimetilo, incluyendo también una sustitucion en la posicion 6; es decir,
una sustitucion 2,5,6-trimetilo. La diferencia radica en que el sustituyente W en la
formula del Gltimo capitulo reivindicatorio no podia ser metilo, mientras que en D1 no
significa hidrogeno. No obstante, esta diferencia no parece tener importancia porque en
el primer capitulo reivindicatorio original de la solicitud denegada, W si podia ser metilo
y en la tabla de la descripcion el radical fenilo puede contener tres o cuatro grupos
metilo y aun asi los compuestos pueden tener la misma actividad. Por lo tanto, se
considera que D1 si habia divulgado los compuestos de la férmula (1) de la solicitud, tal
como se divulgo.

Con respecto al documento D2, afirma el memorialista que en €l se divulgaron
compuestos de la férmula (1)

X
CKE Y @M

W Z
En donde X y Z pueden ser metilo y W puede ser hidrégeno pero Y no puede ser
hidrégeno. Concluye el memorialista que “una sustitucion 2,5-metilo en la parte del
radical fenilo como se presenta en el compuesto |-4, no se encuentra cubierto por la
materia del documento D2". Esta oficina debe reconocer que efectivamente y s6lo con
respecto a los significados de Y, al memorialista le asiste la razon y esta oficina esta de
acuerdo en que dicha sustitucion 2,5-metilo no estaba divulgada en D2.

No obstante, esta oficina no puede estar de acuerdo con la afirmacion del memorialista
en cuanto a que “existe una diferencia estructural que no permite de forma obvia a una
persona versada en la materia realizar una sustituciéon 2,5-dimetilo en la parte del
radical fenilo sin alguna sugerencia o ensefianza de los documentos citados por su
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Despacho que especifique que al utilizar dicho compuesto especificamente con
abamectin se obtenga una actividad sinérgica mayor”. El desacuerdo se fundamenta en
que el propio solicitante demuestra en su solicitud que la actividad buscada se presenta
para compuestos que tienen los sustituyentes en las mismas posiciones de los
sustituyentes del documento D1. Por lo tanto, la tesis de que una diferencia estructural
tan pequefia logra un efecto significativo en la actividad no tiene ningun sustento.

Agrega el memorialista que “en los documentos citados se menciona abamectin como
uno de los posibles compuestos de mezcla en medio de una gran lista de compuestos,
pero no se menciona de forma especifica que la relacién sea entre 50:1 a 1:5 para
obtener un mejor resultado en la actividad sinérgica, ni tampoco se menciona que se
deba combinar dicha abamectin con un compuesto de la misma estructura y
caracteristicas del compuesto -4 que se menciona en la presente solicitud”. A este
respecto, esta oficina se permite aclarar que la solicitud fue denegada por falta de nivel
inventivo y no por falta de novedad, como argumenta el memorialista. Si en alguno de
los documentos encontrados en el estado de la técnica y usados para desvirtuar la
patentabilidad de la solicitud se hubieran mencionado concretamente el compuesto I-4,
la solicitud se habria negado por falta de novedad. El hecho de que abamectin sea
parte de un listado no indica que un técnico en la materia no los considere una clara
sugerencia de su uso junto con alguno de los compuestos de la formula (1) de la
solicitud. Por otro lado, cualquier persona medianamente versada en la materia sabe
que una relacién de mezcla entre dos sustancias en donde la primera puede pasar de
ser 50 veces (j5000 %!) mayor que la segunda sustancia a ser la primera sustancia 5
veces menor (500%) (j!) que la segunda, es un intervalo en el que cabe un nimero
infinito de posibilidades de mezcla y que esa no es la manera de caracterizar un efecto
sinérgico, para el cual se deben especificar claramente no solo las relaciones de
mezcla, sino también las concentraciones de las sustancias.

Opina el memorialista que, con base en sus argumentos, “no se podria decir que la
solucion que plantea mi representada es obvia en vista del arte previo pues no revelan
o sugieren las caracteristicas técnicas que se reivindican en la solicitud de mi
representada y una persona versada en la materia no encontraria de forma obvia que la
mezcla del compuesto |-4 con abamectin tendria una actividad sinérgica ventajosa con
respecto a la actividad obtenida por cada uno de ellos.” A este respecto, esta oficina
sostiene que en D1 si se habian divulgado compuestos idénticos a los de la solicitud en
combinacion posible con abamectina y que se habia predicho el efecto sinérgico. Un
técnico en la materia solo necesitaba realizar una investigacion de rutina variando
algunos sustituyentes en la formula | de D1 para mezclar con uno de los posibles
agroquimicos de D1, como abamectina, para llegar al resultado predicho por los autores
de D1.

Por lo anteriormente expuesto se ratifica en todas sus partes el concepto técnico N°
2437 de 2009 y en consecuencia se recomienda negar el privilegio solicitado para la
reivindicacién 1 del folio 297.

EXAMINADOR TECNICO Fecha: 2010-02-05

Cadigo 202043




