(@

ABOGADOS
Teléfono: (57-1) 347 3611
EDIFICIO SISKI Telefax: (57-1) 211 8650
www.cavelier.com ) CARRERA A4No.72-35 {57-1) 700 4814
cavelier@cavelier.com BOGOTA 8, COLOMBIA Faxin U.S.A.: (1-305) 381 8660
Seﬁora Di-reCtora SUPER!NH;NDL'\ICI
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES A DL INDUSTRIA Y COMERCID
Supermenienc os mavsiey Comeco UINNVAISAAABBUBHFRUISE
E. S. b. 08404- -00004-0000
Fecha: 201(} 04 0? 1719060 Dep. 2020 DIRNUEVASCR

ra. 11 PATENT LY Eve: 379 FASENACIONALY
Act 444 RESPUESTAREQUE Folins: 6

Referencia . Expediente No. 05.008.404

Asunto - SOLICITUD DE PATENTE PARA: “MEZCLAS FUNGICIDAS A BASE
DE DITHIANON”

Solicitante :  BASF AKTIENGESELLSCHAFT
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Fecha de sohcntud 15 de febrero de 2005

1. Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, en mi condicidén de apoderada de la sociedad solicitante de la
patente de la referencia, me refiero al Oficio No. 13408 notificado por fijacién en lista del 27 de
noviembre de 2009.

2. Mediante el Oficio No. 13408 se puso en conocimiento del solicitante el informe del examen
de fondo que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre 1a presente solicitud
de patente. Con memorial radicado €l 22 de febrero de 2010, solicite plazo de treinta dias para

atender el Oficic No. 13408 Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

3. Claridad del capitulo reivindicatorio:

3.1 Con el fin de atender las observaciones realizadas en cuanto a la claridad del capitulo
reivindicatorio"y de conformidad con lo establecido en el articulo 34 de la Decisién 486, se
presenta un nuevo capitulo comao sustituto del anteriormente presentado en el cual se tuvieron

en cuenta las objeciones realizadas por su Despacho, realizando los siguientes cambios:
e Se borran las anteriores reivindicaciones 6 a 9. Al eliminar estas reivindicaciones se supera

igualmente la objecion que por nivel inventivo efectué su Despacho con base en los

documentos citados del estado del arte.
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e Con respecto a la objecion realizada a la reivindicacién 1, por favor note que la misma

especifica que “el pulsador (21) y el marco de sostén y guia (22) forman un cinematismo

ensamblado que consiste de dos piezas que se acoplan irreversiblemente una a la otra, ef

marco de sostén y quia (22) y el pulsador (21) estan hechos de dos materiales distintos que no
pueden adherirse quimicamente, por medio de una técnica de moldeo con inserto que
comprende dos inyecciones consecutivas y secuenciales”. Es cierto que la reivindicacion 1
incluye una caracteristica relacionada a un paso de un proceso, sin embargo, en la nueva

reivindicacion 1 existe un caracteristica relacionada con un acople irreversible que es una

caracteristica estructural que se da por el paso del proceso y por lo tanto diferencia de forma
clara el interruptor reivindicado del arte previo. Por lo tanto, aun cuando el interruptor
reivindicado tiene una caracteristica que esta definida en parte mediante un proceso porque no
existe otra alternativa para definirlo, es sin duda nuevo y cumple con los requerimientos de

patentabilidad.

e Con respecto a la opinién expuesta por el Examinador sobre la falta de descripcion del
proceso y los materiales, mi representada quiere mostrar su desacuerdo al respecto pues en |a
pagina 5 de la descripcion se menciona que el pulsador 21 y el marco de sostén y guia se
pueden hacer por medio de una técnica de moldeo con inserto como la que se describe en la
solicitud de patente europea publicada como EP1386716. En dicha solicitud europea en el
parrafo [0066] se menciona explicitamente un ejemplo de dos materiales que no pueden ser
quimicamente adheridos y que pueden ser empleados para obtener un ensamblado
directamente cinematismo. En otras palabras, la descripcion revela una invencién que describe
en detalle una técnica de moldeo con inserto y posibles materiales para obtener un mecanismo
directamente ensamblado. Ademas, una persona con conocimiento en técnicas de moldeo por
inserto sabe perfectamente qué materiales utilizar con el fin de obtener del molde un

cinematismo con dos partes que puedan moverse relativamente una con respecto a la otra.

Teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas en el pliego reivindicatorio se puede concluir
que la presente invencion si cumple con el requisito de claridad establecido en los articulos 28 y
30 de la Decisidn 486.
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4. NOVEDAD

Ese Despacho cita los documentos D1 (US6368093), D2 (US5330995) y D3 (W001/42223) y
afirma que la novedad de la presente solicitud se ve afectada por las ensefianzas que

presentan dichas anterioridades con lo cual estamos en desacuerdo por |as siguientes razones:

En primer lugar, es importante mencionar que los documentos citados por su Despacho fueron
citados en la Fase Internacional y se clasificaron como documentos “A”, es decir que hacen
parte de los “antecedentes generales” del estado del arte sin que afecten alguno de los

requisitos de patentabilidad.

El documento D1 divulga pirazol-carboxanilidas como fungicidas. Sin embargo, en dicho |
documento se menciona de forma general que las carboxanilidas se pueden mezclar con otros
pesticidas. En las paginas 10, 11 y 12 se da una gran lista de fungicidas, insecticidas,
acaricidas y nematicidas como posibles companeros de mezcla. El dithianon es uno de los cien
posibles compuestos. Ademas, no existe ninguna sugerencia sobre el uso de un fungicida como
companero de mezcla (en cambio de un insecticida por ejemplo), tampoco existe ensefianza o
sugerencia que indique que la mezcla especifica con dithianon muestra resultados sinérgicos.
Ademas, D1 no presenta ningun ejemplo de una mezcla ni tampoco un posible companero de

mezcla.

Por su parte, el documento D2 es irrelevante para la materia que se reivindica en la presente
solicitud porque D2 presenta nicotin bifenilamidas de acido carboxilico como fungicidas y no

menciona nada sobre un posible sinergismo con el dithianon especificamente.

El documento D3 también es irrelevante porque divulga otros compuestos que caen bajo la

formula [l, pero no se menciona la relacién sinérgica con el dithianon.

Teniendo en cuenta que de acuerdo con el Manual Andino de Patentes, un documento del
estado del arte solamente puede afectar la novedad de una invencidén cuando describe o revela
explicitamente todas las caracteristicas técnicas de la misma, es clarc que ni D1 ni D2 son

anterioridades validas capaces de afectar la novedad de |la presente invencién por no revelar

todas y cada una de las caracteristicas técnicas de la invencion reivindicada.
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De acuerdo con lo anteriormente expuesto, las objeciones por novedad y nivel inventivo que

hizo su Despacho quedan subsanadas, ya que al realizar una comparacién elemento por
elemento de la invencion con las anterioridades citadas, se puede concluir que las mismas no

contienen todas las caracteristicas técnicas reivindicadas en la presente solicitud.

Por Gltimo, de acuerdo con lo mencionado por su Despacho en los oficios No. 5494 y 10734 en
el estudio de fondo de la solicitud de patente Colombiana No. 05.125.165 consideramos
relevante mencionar que la presente solicitud ha sido otorgada en Europa (EP1521525B1).

Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la

presente solicitud de patente, respetuosamente solicito se contintie con su tramitacion.
5. Anexos:

e Nuevo pliego reivindicatorio, conformado por cuatro (4) reivindicaciones.

« Formulario para modificaciones.

Sefiora Directora,

Loz Cleme s lcbies
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. No. 35.456.344 de Usaquén T.P.A. No. 23.655

COLO-00361-841-039-7
Q/\' LMA\LMAND-168814WPCLO361
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

Espacio reservado para el adhesivo de radicacion

O

D Correccmn de Error Maten,, T

soucnua DE: | o |
IE Modlficacmn a una solucntud

A "l Tl ‘Nombre: BASF AKTIENGESELLSCHAFT R R
~o. .| Sociedad constttunda y exlstente bajo Ias Ieyes de
- o Alemama ,A; SR SR =B |DENT|F|CAC|ON
_ .Sou.ql-r,r‘gNTE_;;".‘Dlrecc!on;_ 6?056 Ludwngshafen P D N!T .
L S BT W—A_I_e_r_nama . S
B IR L Otro
| Domigilio; | ,Ludmgshafen '
oo o Alemania:
- i | Teléfono: 546 09 70 Fax: 2494070
IR | E-mail: clientes@cavelier.com R _
IDENTIFICACION
Nombre: Luz Clemencia de PAEZ
Direccién: Carrera 42 No. 72-35 c.C. at L
REPRESENTANTE | Teléfono: 347 36 11 Fax: 217 92 11 [] ]
. . CE. Ot
O APODERADO - . _ 0
E-mail: cavelier@cavelier.com
Numero: 35.456.344 TP 23.555

Descrlpcmn de ia correcc:on o modtflcac:on sollmtada :
Presento nuevo capltulo re:wndlcatono compuesto por 4 relvmdlcamones con el fln de superar Ias

@ Anexos
D Comprobante de pago de la tasa por $114.000, por concepto de modificaciones.

Comprobante de pago por reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicacion
por.

D Poderes, si fuere el caso

D Documento que acredita la existencia y representacién legal de las partes, cuando sean
personas juridicas.

' ' NdMBRE
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REIVINDICACIONES

Mezcla fungicida que contiene

A) el compuesto de la formula |

una bifenilamida de la férmula lIA.

@i“’

< H

Ny O 112
1 .

en la que X significa halégeno e Y significa haldgeno o trifluorometilo.
en una cantidad sinergética activa.

Mezclas fungicidas segun la reivindicacion 1, que contienen.como bifenilamida el

compuesto 1l-1 o el compuesto I1-2.

i Q) L Q)
H
S el O 1I-1 “n7 el O I1-2
Cl F

Mezclas fungicidas segun las reivindicaciones 1 6 2, caracterizadas porque la

relacion ponderal del compuesto | al compuesto 1A varia de 100:| hasta 1:10.

Producto fungicida que contiene un soporte sélido o liquido y una mezcla segun las

reivindicaciones 1 6 2.

LMALMAND-168622\WPCL0361




SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Radicacion No. 05008404
Clasificacion Internacional (IPC): AOTN 43/32.
Concepto Técnico No. 2653

Patente de Invencién Patente de Modelo de Utilidad D

Via Nacional [ ]

Via PCT (fase nacional) Cap. | [ ] Cap. |

No. Sol. Internacional; PCT/EP2003/006886
Fecha de Presentacion Internacional: 2003-06-30

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

Capitulo descriptivo: Folios 57 a 72 y 76 tal y como fueron presentados.
Capitulo reivindicatorio: Folios 73 a 75 tal y como fueron presentados.
Prioridad: Folio 1 DE 10230803,9 2002-07-08.

Respuesta del solicitante: Folios 100 a 103.

Nuevo capitulo reivindicatorio: Folio 105.

Aclaracion: La segunda pagina de la radicacién (2010-04-07) correspondiente al
folio 101, no se relaciona con el presente expediente.

2. Objeto de la invencion

Titulo de la solicitud: Mezclas fungicidas a base de dithianon. Folio 1.

Objeto de la invencién: El objeto de la presente solicitud de patente de invencion
se refiere a mezclas fungicidas que contienen como componentes activos un
derivado de farmula () y una befenilamida de férmula (lIA).

(1) % (IA)

La solicitud indica que es necesario reducir las cantidades de aplicacion y es
necesario ampliar el espectro de accion de los compuestos de férmula (1) y (I1)
conocidos. Para solucionar este problema técnico se plantean mezclas con una
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cantidad total reducida de los principios activos aplicades que tienen una mejor
accién contra hongos nocivos.

3. De la solicitud de Patente (segun el caso)

3.1. Descripcidn (articulo 28 D. 486)
La descripcion divulga la invencién de manera suficientemente clara y completa
para su comprensién. Por lo tanto la descripcidn si cumple con el requisito de

claridad y comprension de acuerdo al art. 28 de la Decision 486.

3.2.Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

El capitulo reivindicatoric define |la materia de la invencién de forma clara y concisa
y se encuentra lo suficientemente sustentado por la descripcion. Por lo tanto el
capitulo reivindicatorio si cumple con el requisito de definicién claridad, concisioén y
sustento por la descripcion de acuerdo al art. 30 de la Decisidn 486.

4. Unidad de invencion (articulo 25 D 486)

La solicitud solo comprende una invencién que relaciona un mismo concepto
inventivo. En consecuencia la solicitud si cumple con el requisito de unidad de
invencion.

5. No es una invencion (artficulo 15 D 486 literal a)-f)) (segln causal}
La presente solicitud de patente no involucra ningun elemento que no sea

considerado una invencion. Por lo tanto las reivindicaciones 1-4 si se consideran
invenciones.

6. Excepcion a la patentabilidad (articulo 20 D486 literal a)-d)) (segun causal)

La presente solicitud de patente no involucra ninguna excepcidén a la
patentabilidad. Por lo tanto las reivindicaciones 1-4 si son patentables.

7. Reivindicaciones relativas a un uso o0 a un segundo uso (articulos 14 y 21
D 486)

La presente solicitud de patente no involucra ninguna reivindicacion relativa a un
uso ¢ un segundo uso. El objeto de la invencidn es una composicion. En
consecuencia la materia de las reivindicaciones 1-4 es una invencién.

8. Determinacion del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de la solicitud internacional PCT fue 2002-07-08, se
realizé la busqueda en el estado de la técnica de documentos relacionados con
fecha de publicacién anterior a esta. Sin embargo no se encontraron documentos
que afecten la patentabilidad del objeto de la presente solicitud de patente.

9. Analisis de patentabilidad {segln requisito) (articulo 14 D486)

9.1  Novedad (articulo 16 D486)

La presente solicitud de patente divulga una mezcla fungicida que contiene:

a) Un compuesto de formula (1) y
b) Una bifenilamida de farmula (l1A).
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Después de realizada la comparacidon con el estado de la técnica no se encontré
ningun documento que divulgara los mismos elementos presentados en la solicitud
en estudio. Por lo tanto la composicion fungicida presentada en el capitulo
reivindicatorio es novedosa.

(I1A)

9.2  Nivel inventivo (articulo18 D486)

La presente solicitud de patente divulga una mezcla fungicida que contiene:

a) Un compuesto de formula (l) y
b) Una bifenilamida de formula (HA).

El documento US6369093 divulga pirazol-carboxanilidas de formula (a}

E indica que dichos derivados pueden ser formulados con otros ingredientes
activos conocidos en el arte entre los cuales se incluye el ditianon.

US5330995 divulga derivados de férmula (b) e indica que estos derivados pueden

ser combinados con otros fungicidas del estado del arte entre los cuales se incluye
el ditianon (columna 33, rengion 14).

A= CO—NH—
R

(b)

lgualmente WOO1/42223-divulga derivados de pirazol fungicidas de féormula (¢) e
indica que estos derivados pueden ser combinados con otros fungicidas del
estado del arte, entre los cuales se incluye el ditianon.

o ()

- b r{H i(
L Q
R, k.

{c)
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Sin embargo en ninguno de los documentos citados se divulga especificamente la
combinacion entre un derivado de la formula (IlA) y ditianon, ni tampoco se
muestran ejemplos especificos donde se muestre una actividad mejorada.

En vista de lo anterior y teniendo en cuenta que la composicién reclamada
presenta una actividad sinérgica; la composicién de las reivindicaciones 1 a 4 de [a
presente solicitud de patente no se deriva de manera evidente del arte previo,
produce en efecto sorprendente y tiene nivel inventivo.

9.3  Aplicacién industrial (articulo19 D 486}

La invencion de la presente solicitud es susceptible de aplicarse industrialmente.
Por lo tanto cumple con el requisito de aplicacion industrial.

10 Conclusién:

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda Conceder
las reivindicaciones: 1 a 4 (folio: 105).

Se recomienda la modificacion del titulo asi “Mezcla fungicida que comprende
ditianon y una bifenitamida” de acuerdo a la materia a proteger.

Bogota, D.C.,

EXAMINADOR TECNICO

CONCEPTO TECNICO No. 2653 Codigo No.202085




