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Sefior Director O “PATENTEIYIl  Eve: 379 FASENACIONALI
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES Act. 523 RESPUESTA Folios: 14
Superintendencia de Industria y Comercio o e e T T
E. S. D.

Tramite : 011

Evento : 379

Actuacion : 444

Referencia . Expediente No. 11.102.102

Asunto :  Solicitud de patente para: PESTICIDAS DERIVADOS DE
PIRANOSA

Solicitante . DOW AGROSCIENCES LLC

Fecha de solicitud : 11 de agosto de 2011

1. Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, en mi condicién de apoderada de la sociedad solicitante
de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. 5587 notificado por fijacion en lista
el 26 de marzo de 2013.

2. Mediante oficio No. 5587 se puso en conocimiento del solicitante el informe que
contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de
patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren a |la claridad del pliego

reivindicatorio, a la claridad del titulo, a las reivindicaciones relativas a usos y segundos

usos, a la falta de aplicacion industrial, y al nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 3 en
vista del documento D1: WQ09847894.

3. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se
desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDG SN FRONTERAS"
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31 Modificaciéon de una solicitud en tramite

De acuerdo con el articulo 34 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, donde se establece que la modificacion de una solicitud es posible en cualquier
momento del tramite mientras no implique una ampliacién de la solicitud inicial, me
permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 4 reivindicaciones.

El titulo se ha modificado de la siguiente manera:

“PESTICIDAS DERIVADOS DE PIRANOSA”

Se han introducido las siguientes modificaciones al pliego reivindicatorio:

* La reivindicacion 1 ha sido modificada, de manera que. ha sido restringida a un
namero limitado de posibles sustituyentes para cada uno de los radicales de la
férmula. Adicionalmente, es importante resaltar que la nueva reivindicacion se
encuentra debidamente soportada en la descripcion de la presente solicitud.

= La reivindicaciéon 2 ha sido modificada de tal manera que ahora especifica cada
uno de los compuestos dentro del grupo mencionado, revelando sus estructuras.
Ademas, la nueva reivindicacién 2 tiene el debido soporte en la descripcion.

= Debido a las modificaciones realizadas en las reivindicaciones 1 y 2, la
reivindicaciéon 3 ahora se encuentra debidamente soportada en la descripcion.

= | areivindicacion 4 ha sido eliminada.

= Las reivindicaciones 6 a 10 han sido eliminadas el capitulo reivindicatorio.

Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la
claridad y concisién del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, se
solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio y el nuevo titulo
para el nuevo andlisis de patentabilidad.

Con respecto a la objecidon elevada sobre la reivindicacion 5 original (nueva 3),
donde se hace una referencia a una composicion pero no se mencionan los componentes
y las proporciones de los mismos, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo
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debido a que la mezcla reivindicada define debidamente el compuesto principal que se
encuentra descrito en las reivindicaciones 1 a 2. Ademas, el compuesto pesticida
adicional se elige del grupo de pesticidas que se encuentra establecido en la descripcion.
Queremos llamar la atencién del examinador de lo referido en el “Instructivo de Examen
de Solicitudes de Patentes de Invencion y de Modelo de Utilidad” emitido por su
Despacho:

“(...) Las -caracteristicas. que definen la invencion son las caracteristicas
estructurales. Por ejemplo: los elementos que conforman una maquina, la forma de una
pieza, la estructura quimica, etc. (...) Si, por ejemplo, la__caracteristica técnica

esencial _de la composicion es el compuesto activo, el examinador no debera

requerir _que se mencionen también otras caracteristicas estructurales.(...)"

(resaltado nuestro)

Entonces el examinador se extralimita al requerir caracteristicas diferentes al
compuesto activo objeto de la solicitud como bien lo establece el instrucitvo de uso de los
examinadores de patente.

. Por otra parte, si lleva a cabo una limitacién de proporciones de cada uno de los
compuestos de la presente invencion, tal como lo sugiere el sefior Examinador, implicaria
una limitaciéon indebida con respecto al alcance de la invencion y facilitaria a terceros
emplear de forma inaceptable la invencién de mi apoderada. Por tanto reiteramos
nuestra oposicion a las exigencias del examinador.

En consecuencia, dicha reivindicacion original 5 (nueva 3) no ha sido modificada, y
por lo tanto, respetuosamente sefialamos se considera superada la objecién realizada por

el sefior Examinador a este respecto, ya que estimamos que la misma no tiene validez.

3.2 Argumentos a favor del nivel inventivo de la presente solicitud

El articulo 18 de la Decisién 486 sefala lo siguiente:

Articulo 18.- Se considerard que una 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.
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Consecuentemente, una invencion se considerara inventiva si la misma no hubiese
resultado obvia a partir del arte previo, para una persona del oficio normalmente versada
en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluacion debe
colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema
técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseia la literatura y el conocimiento
disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al analisis del
nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una
combinacion de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si
una persona medianamente versada en la materia encuentra ensefianzas o sugerencias
claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de
manera obvia a la invencién reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora
sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de
nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnolégico en la regla técnica.

Respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha
expuesto en la Interpretacién Prejudicial del proceso 13-1P-2010:

“En este orden de ideas, se puede concluir que una invencién goza de nivel
inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se
necesita_algo mas que la simple aplicacion de los conocimientos técnicos en la

materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica

el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado”.
[Sefalado fuera del texto]

Por lo anterior, se entiende que para que una persona medianamente versada en
la materia pudiera derivar de manera obvia una invencion, requeriria simplemente aplicar
sus conocimientos técnicos. En contraste, todo aquello que va mas alld de la simple
aplicacién de los conocimientos técnicos y que no ha sido revelado en el estado de la
técnica, debe ser considerado inventivo.

A este respecto, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el
analisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitamos
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atentamente la reconsideracion de las razones por las cuales se objeta el nivel inventivo,
con base en la siguiente informacién:

En primer lugar, amablemente sefialamos que el nuevo pliego reivindicatorio tal
como fue modificado no es, ni remotamente, estructuralmente equivalente al documento
D1 de la anterioridad. En este sentido, es importante subrayar que el documento D1
revela una estructura fenil-triazolilo-heterociclilo, al contrario de la presente invencién, la
cual da a conocer una estructura (fenilo o cierto het)-(cierto het)-(fenil-enlazador)-
piranosa, por lo tanto, una persona del oficio normalmente versada en la materia no
habria deducido las estructuras reivindicadas a partir del documento del estado de la
técnica D1.

Por otro lado, indicamos que tal como se encuentra divulgado en el capitulo
descriptivo de la presente solicitud de patente, la invencién se encuentra dirigida a
compuestos pesticidas que tienen nuevos modos de accion, de manera tal que las pestes
existentes no puedan adquirir resistencia hacia estos nuevos compuestos. Por lo tanto,
estos nuevos pesticidas producen una respuesta sinérgica, ya que su accién es mucho
mayor a la generada por pesticidas existentes, en otras palabras, la presente invencion
presenta un porcentaje de accién mucho mayor.

Como consecuencia de lo anterior, la reivindicacién independienté 1 es inventiva
sobre el estado del arte citado. Consecuentemente, las reivindicaciones 2 a 4 son también

inventivas en virtud de su dependencia de la reivindicacion 1.

3.3 Argumentos a favor de la aplicacion industrial de la presente solicitud

El articulo 19 de la Decision 486 sefiala lo siguiente:

Articulo 19.- Se considerard que una invencién es susceptible de aplicacion
industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de
industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva,

incluidos los servicios.
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Consecuentemente, una invencion se considerara con aplicacién industrial si
puede ser manufacturado en alguna industria para su consecuente comercializacién o
distribucion. De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta los comentarios del
Examinador sefialamos que la reivindicacion 10 ha sido eliminada del pliego
reivindicatorio. Por lo tanto, tomando en consideracion lo anterior, el nuevo capitulo
reivindicatorio  cumple debidamente el requisito de aplicacién industrial, y en
consecuencia se considera superada dicha objecion.

3.4 Conclusién

Por todo lo anterior el documento D1 no resulta una anterioridad valida capaz de
afectar el nivel inventivo de la invencion de la presente solicitud. Por lo tanto,
consideramos que el Examinador estd excluyendo el hecho de que el inventor en el
momento de solucionar el problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad
inventiva, pues la presente invencion no resulta de la mera extrapolacion de las
ensefianzas del arte previo, como se afirma. Se estd desconociendo el mérito
investigativo empleado y que esta aportando una ventaja al arte previo.

Dicho rﬁérito investigativo ha sido reconocido por otras oficinas de patentes del
mundo, las cuales han otorgado patentes para invenciones equivalentes. Tal es el caso
de Estados Unidos de América, patente No. US8383786 (B2).

Si bien es cierto que cada pais es autobnomo en conceder o negar el privilegio de
patente para una solicitud, también es cierto que los requisitos de concesiéon de dichos
privilegios son universales, esto es, novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial, como
también la forma de evaluarlos. Asi las cosas, el hecho de que la misma solicitud cumpla
con los mencionados requisitos en diferentes paises, como se mencioné anteriormente,
es un claro indicio del merecimiento de la patente en Colombia.

4. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el
Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.
En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podra ser
negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la accion oficial No. 5587,
toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisién violaria tanto



el tenor literal del articulo 45 de la Decision 486 como el derecho constitucional al debido
proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del articulo 45, respetuosamente
solicitamos al Examinador expedir una nueva accion oficial que permita a mi representada
contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos
de patentabilidad.

5. Anexos

e Formulario de modificaciones en solicitud pendiente
¢ Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 4 reivindicaciones

Sentor Director,

o Clren Db/ es

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

COLO-10975-0841-059-0
"\ SGD\SGD\ID-245276\WPC10975
No. M-2013-245276\SGD
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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCGCIA

Espacio reservado para el adhesivo de radicacion

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificacién del Tramite
D Error material
E Patente de Invencién
D Patente de Modelo de Utilidad
D Registro de Disefio Industrial

D Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

Ig' Modificacion a una Solicitud en tramite

"

2. Datos del solicitante

O

Persona Natural

Persona Juridica

DOW AGROSCIENCES LLC

Nombre o denominacion / Nombre o razén social completa

Nombre representante legal

Micro D
DC.C.

O

Tipo de empresa Pequefia

Documento de identificacién:

Mediana

D C.E. DNIT D Otro Numero

E 4

O

Ofra:

Nacionalidad/Pais de constitucién | Direccién y domicilio del titular

Ciudad

Estados Unidos de América

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana
46268-1054, Estados Unidos de América

Indianapolis

Direccion electrénica

No. Fax Numero telefénico

clientes@cavelier.com

2118650 347 3611

D Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a

través de la direccién de correo electrénico

3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre

Documento de identificacion

Tarjeta profesional

De Paez Luz Clemencia C.C. 35.456.344 T.P.A. 23.555
Direccion y domicilio Ciudad
Carrera 4* No. 72 -35 Bogota

Direccion electrénica No. Fax

Numero telefonico

cavelier@cavelier.com

2118650

347 36 11

indicar el numero de su radicacion o protocolo de poder general

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sirvase

PI02-F17 vrl (2012-04-19)
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4. Datos del tramite
Correccion:

Expediente No 11.102.102

Aparece
Debe ser

Modificacion:

X  modificacion al capitulo reivindicatorio.
Presento nuevo capitulo reivindicatorio compuesto por 4 reivindicaciones con el fin de superar las
objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente y pido respetuosamente que el
examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.
Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente
presentado, mi representada no renuncia a la protecciéon que pueda obtener sobre dicha materia y
ademas se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el tramite
de la presente solicitud, beneficiandose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

I:I Modificacién al.capitulo descriptivo. ;

D Modificacion al resumen.
D Modificacién a los dibujos.

E‘] Modificacion al Titulo.

Solicito respetuosamente a su despacho tener en cuenta que el nuevo titulo de esta solicitud
de patente ha quedado como sigue: “PESTICIDAS DERIVADOS DE PIRANOSA”

5. Anexos

D Poder, si fuere el caso.
El Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

D Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

PI02-F17 vrl (2012-04-19)
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6. Firma

Nombre”; ’apellidos
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 DE Usaquen .

 Profesional 23.555

({ﬁGD\SGD\NCA\ID-AF245385\WPC10975

P102-F17 vr1 (2012-04-19)
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REIVINDICACIONES
1. Un compuesto que tiene la siguiente formula:
R1 R2
| )—0— R3
Ar\Het “(CRaRb)m QO—
R4
donde se refiere tal como Ar2
"(CRaRb)m

en donde:

(a) Ar es

(1) fenilo, piridilo, tiadiazolilo, o

(2) fenilo substituido, piridilo substituido, o tiadiazolilo
substituido en donde dicho fenilo substituido, piridilo
substituido, y tiadiazolilo substituido, tienen wuno mas
sustituyventes_ seleccionados independientemente de H, F, ClI,
Br, I, C1-Cg haloalquilo, o C41-Cs alcoxi;

(b) Het es pirimidinilo o pirazolilo;

(c) R1 es C4-Cg alcoxi;

(d) R2 es C41-C;s alcoxi;

(e) R3 es C1-Cs alcoxi; vy

(f) R4 es C1-Cg alquilo;

(g) mes 1;y



(h) Ray Rp son H.

2. Un compuesto tal como se describe en la reivindicacién
1, caracterizado porque dicho compuesto es seleccionado del
grupo que consiste de:
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Compuesto 9C
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3. Un compuesto que es una sal de adicién de acido
aceptable como pesticida de un compuesto tal como se describe

en la reivindicaciéon 2.

4. Una composicién que comprende una mezcla de un
compuesto tal como se describe en la reivindicacién 2, con al

menos otro pesticida.

SGD\SGD\ID-245273\WPC10975
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