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ABOGADOS 

CaIle 94 A No. 7 A 09 
Bogota, D.C., COLOMBIA 

Seæora 

Jefe de la Division de Nuevas Creaciones 

Superintendencia de Industria y Comercio 

Ministerio de Desarrollo Econômico 

E. S. D. 
SUPERINTENDENCJADE INOUSTRIA Y COMERCIO 

iIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIII No.

 

04-11111386-000  Fecha 2009.03.12 12 57 24 Dep 2020NUECREACSONI 
Tra ii PATENTEIVII Eve 379 FASENACIONAL,I 
Act 444 RESPUESTAREQUE Folios 7 

Ref: Expediente No. 04.111.386 

Solicitud de Patente de Invenciôn para FOSFONATOS V DERIVADOS DE LOS MISMOS, 

COMO MEJORADORES DE LA ACTIVIDAD DE INSECTICIDAS 

Solicitante: SYNGENTA LIMITED y SINGENTA PARTICIPATIONS AG 

RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO 

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y domiciliada como 

aparece al pie de mi firma, atentamente me permito presentar respuesta al oficio No. 13766 notificado 

por fijaciôn en Iista el 31 de octubre de 2008 correspondiente al examen de fondo, estando dentro del 

tØrmino legal en los siguientes tØrminos. 

Claridad de la descripciOn 

* Argumenta su Despacho que la solicitud no cumple con el requisito de divulgacion completa ya que no 

se encuentran reportadas las actividades de todas las composiciones reivindicadas. 

Con el fin de superar la objeciOn por claridad, presento a consideraciOn del senor examinador los 

siguientes argumentos que demuestran que la presente unvenciôn cumple con 10 estipulado en el 

articulo 28 de la DecisiOn 486. 

En primer lugar, pongo de presente a su Despacho que los ejemplos de la descripciOn incluyen una 

amplia variedad de composiciones que involucran insecticidas de estructuras quimicas y mecanismos 

de acciOn diversos, demostrando as!, que el efecto de los fosfonatos orgÆnicos en una composiciOn 

insecticida no estÆ limitado a insecticidas con una estructura qulmica o un mecanismo de acciOn 

particular. Adicionalmente, deseo puntualizar al senor examinador que durante el desarrollo de la 

presente invenciOn, especIficamente en los ejemplos revelados en la descripciOn, el solicitante 

seleccionO deliberadamente insecticidas de un amplio rango de estructuras quimicas y mecanismos 

de acciOn. Lo anterior resulta claro a partir de 10 divulgado en las paginas 3 a 8 de la descripciOn. 
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Sin embargo, y con el fin de superar la objeciOn en cuestiôn, los compuestos insecticidas de la 

composiciôn reivindicada en la presente invenciOn han sido limitados a un mismo grupo estructural. 

En efecto, los compuestos insecticidas reivindicados corresponden a los derivados de la nicotina y 

por 10 tanto, son estructuralmente similares. En este orden de ideas, resulta claro que los ejemplos de 

la presente invenciOn proporcionan el sustento suficiente para reivindicar las composiciones del nuevo 

pliego reivindicatorio. 

Por otra parte, quiero insistir una vez mÆs sobre el requisito de divulgaciOn completa del articulo 28 de 

la DecisiOn 486. El Manual Andino de Patentes1, establece 10 siguiente: 

?...) La invenciOn debe estar descrita de una forma clara y completa para que sea 

posible su comprensión y para que una persona versada en la materia pueda 

ejecutarla. (..)La comprensiOn de la invenciOn es /0 que la persona capacitada en 

Ia materia correspondiente puede entender acerca de la invenciOn y Ilegar a 

evaluar el aporte que se hace a la tecnologIa mientras que la ejecución comprende 

poder realizarpaso a paso la invenciôn" 

As[ las cosas, es claro que la informaciOn presentada en la solicitud, y en especial los 4 ejemplos 

revelados en la descripciOn proporcionan la informaciOn tØcnica suficiente para que una persona 

versada en la materia entienda la invenciOn, evalCie el aporte que la misma hace a la tecnologia as! 

como la mejor forma de Ilevarla a cabo o ejecutarla. 

Por otra parte, el seæor examinador establece que se deben reportar las actividades de todas las 

composiciones objeto de la invenciOn. Como se argumento anteriormente, el requisito de divulgaciOn 

completa estÆ directamente relacionado con el hecho de que una persona versada en la materia 

pueda comłrender v eiecutar la invenciOn con la informaciOn revelada en la descripcion y no con el 

hecho de sustentar toda la materia revindicada mediante ejemplos en la descripciOn. 

En este orden de ideas, con la informaciOn presentada en la descripciOn asi como los ejemplos 

revelados se concluye que la descripciOn Si cumple con el requisito de divulgaciOn completa del 

articulo 28 de la DecisiOn 486 y por 10 tanto solicito al seæor examinador tener como superada la 

objeciOn en cuanto a la claridad de la descripciOn y mas aUn teniendo en cuenta que los compuestos 

insecticidas han sido restringidos a un mismo grupo estructural, esto es, a compuestos derivados de la 

nicotina 

Unidad de lnvención 

Argumenta su Despacho que los compuestos insecticidas con los cuales se combinan los fosfonatos 

presentan estructuras diferentes por lo que se obtienen composiciones en las cuales no se diferencia 

un Unico concepto inventivo 

’Manual Andino de Palentes Descripcion Requisitos. Pag,na 31.32 
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Con el fin de superar la objeciôn en cuestión, presento a consideraciôn un nuevo pliego reivindicatorio 
compuesto por 7 reivindicaciones. En dicho pliego, las composiciones han sido limitadas al grupo de 
insecticidas de nitrometileno (neo nicotinoides). Estos compuestos se encuentran debidamente 
sustentados en el Ultimo pÆrrafo de la pagina 4 y el comienzo de la pÆgina 5 de la descripcion asi 
como en los ejemplos 1-4. 

En este orden de ideas, el capitulo reivindicatorio ha sido limitado a insecticidas que comparten un 
arupo aulmico esłectfico y por 10 tanto la composiciôn insecticida reivindicada comparte un Unico 
concepto inventivo siguiendo asi la sugerencia del seæor examinador en la reunion Ilevada a cabo el 

dla 11 de febrero de 2009. 

Por otra parte, afirma el seæor examinador que en el estado de la tØcnica se conocen los fosfonatos 

particularmente el compuesto bis-(2-etil-hexi!)-2-etilhexilfosfonato. 

Sobre el anterior punto, pongo de presente al seæor examinador que si bien es cierto dicho compuesto 

es conocido, el estado de la tØcnica no describe ni suiere composiciones que comprendan los 

fosfonatos acÆ reivindicados en combinaciOn con los insecticidas neonicotinoides del nuevo pliego 

reivindicatorio. Ahora bien, dichos insecticidas han sido restrungidos a un aruo ciuimico especifico 

siguiendo la sugerencia del seæor examinador y por lo tanto la objeciOn por unidad de invenciOn debe 

tenerse como superada. 

Por otra parte, nuestro apoderado considera que el compuesto bis-(2-etil-hexil)-2-etilhexilfosfonato 

debe mantenerse en el nuevo pliego reivindicatorio toda vez que la composiciOn ahora reivindicada 

comprende dicho compuesto y un insecticida de tipo neonicotinoide, composiciOn que por lo demâs no 

fTh era conocida en el estado de al tŒcnica. En consecuencia, la composiciOn reivindicada es novedosa e 

- inventiva en vista de las composiciones conocidas en el estado de la tØcnica. 

Finalmente, solicito al seæor examinador conceder el privilegio de patente a la presente invenciOn toda 

vez que las objeciones planteadas por su Despacho han sido debidamente superadas con los 

argumentos presentados y el nuevo pliego reivindicatorio 

Sin embargo, si el seæor examinador considera que los argumentos previamente expuestos asi como 

el nuevo pliego reivindicatorio no se ajustan a los requerimientos de la oficina de patentes para la 

concesiOn de la presente solicitud, solicito respetuosamente emitir una tercera acciOn oficial teniendo 

en cuenta que el capitulo reivindicatorio ha sido sustancialmente modificado y ademâs, que el 

presente asunto es de maxima imDortancia para nuestro cliente, 

IN 
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Anexos 

� Nuevo capitulo reivindicatorio 

� Formato de Modificaciones 

� Recibo de Pago 

De la Seæora Jefe, 

a4QAA? 
Xar Ilanos Abondano 

C.C. No. 39.779.654 de Usaquen 

T.P.A. No.70819 del C. Sup, de la Judicatura 

Calle 94 A No. 7 A - 09 

TelØfonos: 610 74 20 

Bogota, D.C., 12 F.1i’.. 209 
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FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES V MODIFICACIONES 

DE: 

i6n ’de Errror Material . . . Modlflcaclônaunasolicitud  

FsOOLSOLICITUD

 

Nomb: SYNGEA LIMI 
y 

IDENTIFICACIØN SYNCENTA ’PARTiCIPATIONS  S 

ANTE Direcciôn: European Regional Centre, 
Priestly Rd, &xr Re$earch Frk, Q.âld-’. C.C. 0 NIT 0 
ford 

rtwaQ 

7KB, REINY WhO y’. 
SchL1a1lee. 215,Qfi058 Pi1th auz C.E. (J Otro 0 
Lugar de COnstituŁiôfl: REIIO Uab y 9J17A ’ ’.:cual 

NUmero  TelØfono: Fax: 
E-mail: 

Nombre: MARGARITA CASTELLANOS A. IDENTIFICACION 
REPRESENTANTE 
0 APODERADO Dirección: CALLE 94A No. 7A-09 C.C. NIT 0 

TelØfono: 610 7420 Fax: 610 07 06 C.E. 0 Otro 0 
E-mail: infotcastellanosvco.com Cual 

NUmero 39’779.654 TPA 70.819 

NUmero de Expediente: 04.111. .386 . fi 

Descilpciôn de Is correcclón 
o 

rnodlflcación sollcitada: 

Presento nuevocapitu].o reivindicatorio sobre el cual solicito que se 
realice el examen de patentabilidad. 

: fi 

Comprobante deag’ No. ’ ’ 096.971 Fecha Enero 28 de 2009’ 

Anexos: 

Comprobante de pago de Is tasa. 
Poderes si fuere el caso, junto con Is sustituciôn de los mismos a mi favor. 
Documento que acredita Is exiStencia 

y 

representaciôn legal de las partes, cuando seen personas juridicas 
j Nuevo capitulo reivindicatorio 

NOMBRE:’ MARGARITA cASTELL NOS A. FIRMA39’
 9.654 Usaquen - WA 70.819 CSJ 

EInstrucciones para el diligenclamlento del presente formulano, ver reverso de esta pÆgina - MCAlgcb. P1128 Iv 2009 S 



SUPERINFENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

No. 04-111386--00009-0000 
Fecfla 2009-03-12 12 5724 Dep 2020 NUECREACIONL 
Ti-a 11 PArENFEIYII Eve 379 FASENACIONALII 
Act 444 RESPUESTAREQUE Folios 7 

SUPERINTENENCIA DE INOUSIRIA V CONERCIO 

NIT : 800176099-2 

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 09 - 6,971 
FECHA : ENERO 28 DE 2009 

1**** CONSI6NACION ***** 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEPOSITANTE TIPO PASO BANCO CUENTA No. PAGO FECHA P80 Vt. PASO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALVARO CASTELLANOS CONSISNACION BANCO DE BOGOTA 06275487 81245496 28/01/2009 5,415,00.0’) 

****$ CONCEPT 0 ***$* 

CANT. RENTISTICO CONCEPTO TOTAL CONCEPTO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 50005-01-03 CANBIO DE NOALIDAD V PIODIFICA 12 MARCAS V LEMAS COMERCIALES 111,000.00 
TOTAL : $ 111,000.0 

SON: CIENTO ONCE NIL PESOS 

RESPONSABLE : 

RECIBO BE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No.  
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REIVINDICACIONES 

1. Una composiciOn insecticida que comprende un insecticida de 

- nitrometileno (neo-ynicotinoide) y un fosfonato 0 Ufl derivado alcoxilado 0 un 

� dimero del mismo que tiene la fOrmula: 

en la cual R1 y R2 estªn independientemente entre un grupo alcoxi que 

contiene desde 4 a 10 Ætomos de carbono; y R3 es (I) un grupo aiquilo que 

contiene desde 4 a 10 Ætomos de carbono. 

2. Una composiciOn insecticida de acuerdo con la reivindicaciOn I en la 

cual R’, R2 y R3 contienen desde 4 a 8 âtomos de carbono. 

3. Una composiciOn insecticida de acuerdo con la reivindicaciOn 2 en la 

cual el fosfonato es bis-(2-etilhexil)-2-etilhexilfosfonato, bis-(2-etilhexd)-

octilfosfonato o bis-(butil)-butilfosfonato. 

4. Una composiciOn insecticida de acuerdo con la reivindicaciOn 3 en la 

cual el fosfonato es bis-(2-etilhexil)-2-etilhexilfosfonato. 

5. Una composiciOn insecticida de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones precedentes en la cual el insecticida estÆ seleccionado de: 

imidacloprid, acetamiprid, nitenpiram, clotianidina, tiacloprid, tiametoxam o MTI-

446. 

6. Una composiciOn insecticida de acuerdo con cualquiera de las 

reivindicaciones precedentes en la cual la composiciOn tambiØn contiene un 

insecticida sinØrgico, preferiblemente butOxido de piperonilo. 

7. Una composiciOn insecticida de acuerdo con la reivindicaciOn 1 en la 

cual el insecticida es tiametoxam. 
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DIVISIoN DE NUEVAS CREACIONES 

2020 
Bogota, D.C., (20 de noviembre del 2009) 

Abogado 
Margarita Castellanos A. 
(Apoderado) 
Solicitante: SYNGENTA LIMITED Y SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. 

ASUNTO RadicaciOn 
TrÆmite 
Evento 
ActuaciOn 
Oficio 
Folios 

Patente de Invenciôn 

Via Nacional 

Via PCT (fase nacional) 

No. Sol. Internacional 
Fecha de Presentación Internal. 

04-111386 
002 
001 
430. .-.. 134 
004 

Patente de Modelo de Utilidad fl 

Cap.I El Cap. II 
i:n 

PCT/GB/0221 0 
4 de Diciembre del 2003 

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

1. Documentos estudiados 

1.1. DescriDciOn: Folios: 30 a 43 (capitulo reivindicatorio original) 
Folios: 63 a 66 (capitulo reivindicatorio modificado) 

1.2. Reivindicaciones: Folios: 44 a 45 (capitulo reivindicatorio original) 
Folios: 67 a 68 (capitulo reivindicatorio modificado) 
Folios: 94 y 95 (capitulo reivindicatorio modificado) 
Folios: 108 (capitulo reivindicatorio modificado) 

1.3. Prioridad: 23 de Junio del 2002, Reino Unido, No. solicitud. 0211924.6 

2. AnÆlisis de la Prioridad 

Se comparO la materia contenida en la prioridad con respecto a la materia de la 
solicitud y se encontrO que esta coincide por lo que la prioridad es aceptada. 



3. Objeto de Pa invención 

� TItulo de la solicitud:" Fosfonatos y derivados de Ids mismos, como 
mejoradores de la actividad de insecticidas" 

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en: 

RI .4..R3 

R2 

Reivindicaciones I a 2: Una composiciOn insecticida que comprende un 
insecticida de nitrometileno(neo-gnicotinoide) y un fosfonato 0 un derivado 
alcoxilado o un dimero del mismo que tiene la formula (I) en la cual RI y R2 
estÆn independientemente entre un grupo alcoxi que contiene desde 4 a 10 
Ætomos de carbono y R3 es (i) un grupo alquilo que contiene desde 4 a 10 
Ætomos de carbono. Ri, R2 y R3 contienen desde 4 a 8 Ætomos de carbono. 

Reivindicación 3: Una composiciOn insecticida de acuerdo con la 
reivindicaciOn 3 en la cual el fosfonato es bis-(2-etilhexil)-2-etilhexilfosfonato, 
bis-(2-etilhexil)octilfosfonato o bis-(butil)-butilfosfonato. 

Reivindicación 4: Una composición insecticida de acuerdo con la 
reivindicaciôn 4 en  la cual el fosfonato es bis-(2-etilhexil)-2-etilhexilfosfonato. 

Reivindicación 5: Una composición insecticida de acuerdo a cualquiera de 
las reivindicaciones precedentes en la cual el insecticida estÆ seleccionado 
de imidacloprid, acetamiprid, nitenpiram, clotianidina, tiacloprid, tiametoxam 
MTI-446. 

ReivindicaciOn 6: Una composiciôn insecticida de acuerdo con cualquiera de 
las reivindicaciones precedentes en la cual la composiciôn contiene un 
insecticida sinergico; preferiblemente butOxido de piperonilo. 

Reivindicaciôn 7: una composiciôn insecticida de acuerdo con la 
reivindicaciOn I en la cual el insecticida es tiametoxam. 

El solicitante en SU capitulo descriptivo presenta el siguiente objeto de la 
invenciOn: "La presente invención se refiere a una composiciOn y en 
particular, a una composiciôn insecticida, mÆs particularmente, una 
composiciOn insecticida que contiene un adyuvante de fosfonato organico". 

� Clasificación Internacional de Patentes (/PC.): AOIN 57/20 

4. De la solicitud de Patente 

El solicitante presentO modificaciones en fase internacional las cuales fueron 
aceptadas y sobre el capitulo reivindicatorio modificado se emite el presente 
concepto. 
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S. Unidad de invención (artIculo 25 D 486) 

En la solicitud se estÆn presentando composiciones que contienen un insecticida 
y un fosfonato 0 Ufl derivado alcoxilado o un dImero de fosfonato de fOrmula (I). 
Los fosfonatos que se pueden derivar de la fOrmula (I) se combinan con un 
insecticida de nitrometileno. Dentro de los insecticidas de nitrometileno se 
presentan imidacloprid, acetamiprid, nitenpiram, clotianidina, tiacloprid, 
tiametoxam o MTI-446; estos compuestos presentan diferencias estructurales 
considerables, por 10 tanto al combinar cualquiera de estos compuestos con 
cualquier fosfonato de la fOrmula (i), se estarian conformando tantas 
composiciones como compuestos estructuralmente se presenten. De esta 
manera, se presentan en una misma solicitud varias composiciones diferentes 
por lo que a solicitud no guarda Unidad de lnvenciOn. 

De otra parte, se establece en la reivindicaciOn 7 que el insecticida de 
nitrometileno es tiametoxam y en la reivindicaciôn 4 se establece que el fosfonato 
es bis-(2-etilhexil)-2-etilhexilfosfonato; por lo tanto se deberlan especificar estos 
compuestos en la reivindicaciOn I y de esta manera la solicitud guardaria Unidad 
de lnvenciOn. 

En el capitulo reivindicatorio se esta presentando como uno de los insecticidas de 
nitrometileno el compuesto MTI-446; para este compuesto se debe indicar el 
nombre comUn o el nombre del compuesto establecido por la IUPAC ya que 
referencias comerciales para estos compuestos no son aceptadas dentro de un 
capitulo reivindicatorio. 

De esta manera la solicitud carece de Unidad de Invención. 

6. Respuesta a los argumentos del solicitante. 

El solicitante en su memorial de respuesta describe las modificaciones realizadas 
al capitulo reivindicatorio. Dentro de las cuales afirma que la modificaciOn 
presentada al capitulo reivindicatorio es suficiente para superar las objeciones 
realizadas con respecto al Nivel Inventivo de la solicitud. Con respecto a esto se 
hace la siguiente claridad: El solicitante restringiO su solicitud a composiciones 
constituidas por los compuestos del grupo de insecticidas nitrometileno; estos 
compuestos especIficamente son: imidacloprd, acetamiprid, nitenpiram, 
clotianidina, tiacloprid, tiametoxam o MTI- 446; al observar las estructuras de 
estos compuestos se puede apreciar que difieren entre Si de tal manera que no 
es posible establecer un grupo estructural comün a ellos. Por esta razOn no es 
posible establecer un Unico concepto comUn inventivo para la solicitud. 

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 tØrmino de 
sesenta dias contados a partir de la fecha de notificaciOn de la presente 
comunicaciOn. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a 
pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesiOn, se 
denegara la patente. 

NotifIquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), 
del capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica NO 10de 2001. 



ALIX CAR(ENZA CESPEDES DE VERGEL 
Directora çe Nuevas Creaciones ( C). 

El anterior requerimiento fue notificado por fijaciOn en lista, de fecha 

7ROV.2Lng 

CONCEPTO TECNICO No. EXAMINADOR TECNICO 

4027 1 Côdigo No.202064 


