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1. Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, en mi condicién de apoderada de la
scciedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al
oficio No. 13409 notificado por fijacién en lista del 27 de noviembre
de 2000.

2. Mediante memorial radicado el dia 22 de febrerc de 2010 solicité
plazo de treinta dias para atender el oficio No. 134089.

3. Mediante oficio No. 13409 se puso en conocimiento del solicitante el
inferme gque contiene las observaciones hechas por su Despacho scbre la
presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la manera

siguiente:

3.1 Reivindicaciones

Sefiala el Examinador que el capitulo reivindicatorio presenta una
generalizacién a partir de ensayos puntuales reportados en el capitulo

descriptivo.

3.2 Reivindicaciones relativas a un uso

La reivindicacién 8 ha sido objetada por relacicnar el uso de los

compuestos de foérmula T y Il. Igualmente, las reivindicaciones 5 a 7
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han sido objetadas, toda vez que se considera que las mismas no
divulgan un procedimiento propiamente dicho v que por el contrario se
relacionan con el uso de los compuestos de foérmulas I y II.

3.3 Nivel inventivo

El Examinador considera gue los documentos Dl: US 4997941 y D2:
5822762 afectan el nivel inventivo de la presente solicitud, por cuanto
se cbserva que los derivados de pirimidina de fdérmula (I} va han =sido
cembinados con  otros ingredientes actives, de acuerde con las

enseflanzas de dichos documentos.

Afirma el Examinador que el efecto sinérgico proporcionado por la
combinacién no es inesperado ni sorprendente pues cualquier versado en
la materia sabe que al combinar dos ingredientes activos se puede

observar una mejora en la actiwvidad.

4. Con el fin de subsanar las objeciones expuestas, se desean presentar

las siguientes modificacicnes, aclaraciones y argumentos:

4.1 Modificacién de una seolicitud en tramite

De acuerdo con el articulo 34 de la Decisién 486 de la Comisién
de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificacién de una
solicitud es posible en cualguier momento del trdmite mientras no
implique una ampliacién de la solicitud inicial, me permito presentar

un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 4 reivindicacicnes.

De esta manera y con el objeto de superar la objecidn relacicnada
con uscs, se han eliminado las reivindicaciones 5 a 8 del pliego

reivindicatorio.

De otro lado, deseamos manifestar que nos apartamos de la opinidn
del. Examinader cuando afirma que el capitulo reivindicatorio presenta
una generalizacidén a partir de ensayces puntuales reportadeos en el
capitulo descriptivo. Tal como puede determinarse a partir de la
lectura de dicho capitulo reivindicatoric, la reivindicacidén 1 es
suficientemente restringida, va gue solamente cubre tres combinaciones
especificas. La férmula genérica II se encuentra muy limitada porgue
posee solamente una variable R para la cual sdélo existen tres

significados posibles. Por lo tanto, la reivindicacién 1 solamente
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cubre tres combinaciones: I + ITI-1, I + II-2 y I + III-3, donde I es

dithianon v II-1, II-2 y II-3 son tal como se definen a centinuacidn:

Compuesto No. R Nombre comin Literatura
I1-1 Metilo Pyrimethanil DD-A 151 404
I11-2 Ciclopropilo Cyprodinil EP-A 310 550
II1-3 l-propinilo mepanipyrim EP-A 224 339

En la descripcidn se presentan ejemplos especificos' para 1las
combinacicnes I + II-1, y T + II-2. Adicionalmente, se muestra un
efecto sinérgico para dichas combinaciones (Ver paginas 12 y 13 de la
descripcidén, tablas A y B). Con respecto a la combinacidén I + II-3, es
posible determinar que debido a las similitudes estructurales entre los

compuestos de la combinacién, también se presenta un efecto sinérgico.

Por lo tanto, se considera cgue el pliege reivindicatorio se
encuentra debidamente soportade en la descripcidn, que es claro,
conciso vy gue una persona medianamente versada en la materia podria
llevar a cabo la invencién a partir de 1las divulgaciones alli

contenidas.

Solicitamos atentamente tener en cuenta las modificaciones
indicadas, asi como los argumentos, de manera que el pliego
reivindicatoric presentadce cumple con las disposiciones de la Decisién
486.

4.2 Argumentos a favor del nivel inventivo

Sefiala el Articulo 18 de la Decisidén 486 gue una invencidn se
considerara inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir
del arte previo, para una persona del oficio nermalmente versada en la
materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta
evaluacidén debe cclocarse en el momento exacto en el gue el inventor
buscaba resolver el problema técnico contemplado en la sclicitud y para

! el cual poseia la literatura y el conocimiento disponibles en dicho

momento.

Siguiendo entonces los lineamientos del Manual Andinc de Patentes
y de la Jurisprudencia aplicable al andlisis del nivel inventivo de una
solicitud de ©patente, se considera que una anterioridad o una

combinacidén de dos anterioridades puede afectar dicho reguerimiento de

patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia
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encuentra ensenanzas o sugerencias claras que le indiquen céme llegar 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 aportan un salto

tecnoldgico en la regla técnica.

Sefiala entonces el Examinador que la presente sclicitud carece de
nivel inventive a la luz de las enseflanzas de los documentos D1 y D2 y
que el efecto sinérgico aportado no es inesperade por cuanto una
persona medianamente versada en la materia sabe que la combinacién de
dos compuestos activos genera necesariamente una mejora en la

actividad.

A este respecto manifestamos nuestro desacuerdo con &1 analisis

llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo.

En primer lugar, el documento Dl describe compuestos de 1a

By Rj
N =
NH—<
. N
Ra Ry

y menciona de manera muy general (ver columna 13, lineas 9 a 20)

formula I:

{H

que dichos compuestos pueden ser combinados con otras sustancias
activas. Entre las diferentes clases de posibles sustancias activas que
menciona D1 se encuentran los ‘fungicidas’, pero no indica cuidles de

ellos podrian emplearse.

De otro ladeoc, aungue Dl describe un compuesto especifico 1.1:
cyprodinil, no ensefia combinacicnes especificas de lcos compuestos de la
invencidén con fungicidas especificos y por lo tanto, una persona

' medianamente versada en la materia no encuentra ensefianzas claras sobre
‘ cémo llegar a la presente 1invencidn y mucho mencs sobre el efecto

' sinérgico gue aporta.

D2 por su parte, describe combinaciones de un compuesto de

férmula I:
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CHy ‘ |
HO NH=—C
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el cual corresponde a . fenhexamid {ver
http://www.alanwood.net/pesticides/fenhexamid.html, o “The Pesticida

Manual”, edicién 14)}.

D2 presenta una lista Jjunto con posibles compuestos de

combinacidén en donde los fungicidas individuales estdn conectados por

h\Y it

y/0

Aunque D2 incluye en la larga lista de posibles fungicidas de
combinacidén los compuestos dithianone, pyrimethanil, mepanipyrim vy
cyprodinil, no ensefia combinaciones especificas tal como se reivindican
en la presente solicitud (dithianon I + un compueste seleccionado de
pyrimethanil TI-1/ cyprodinil II-2 / mepanipyrim II-3}, por las

siguientes razones:

a. La presencia de fenhexamid es obligateoria en D2. Por el |
contrario, dicho compuesto no estd incluide en la presente
solicitud.

b. Aunque el fenhexamid no fuera de presencia obligatoria, las

ensefianzas generales sobre los compuestos de combinacidédn no

le permitirian a la persona medianamente versada en la
materia llegar a las combinaciones ventajosas especificas de
la presente scolicitud. Basada en las enseflanzas de D2, una
persona medianamente versada en la materia tendria que

seleccionar de manera arbitraria los compuestos de

combinacidén y no encentraria sugerencias sobre compuestcos de
combinacidn especificos que permitirian 1la obtencidén del

resultado inesperado demostrado en la presente invencién.

Por lo tanto, se considera que ni Dl ni D2 ni la combinaciédn de
; sus ensefianzas le permiten a la persona medianamente versada en la
} materia llegar de manera obvia a la presente invencidén: combinaciones

de dithianon I + wun compuesto seleccionado de pyrimethanil II-1/

| cyprodinil II-2 / mepanipyrim II-3 que tienen un efecto sinérgico.
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El efecto de la ceombinacidn reivindicada que incluye compuestos
de combinacién especificos, constituye una mejora de la actividad
fungicida con respecto a la actividad de los compuestos individuales.
Por lo tante, el objeto de la presente solicitud es proveer mezclas
fungicidas con actividad mejorada. Este objeto se logra con las

combinaciones reivindicadas en la presente solicitud.

A partir de las ensefianzas de D1, D2 o su combinacidén, una
persona medianamente versada en la materia no podria llegar de manera
cbvia a la presente invencién, por las siguientes razones:

- En primer lugar, ni DI ni D2 describen combinaciones
especificas de acuerdo con la invencidén. D1 sdlo menciona
‘fungicidas’ dentro de una lista de clases y no menciona ningun
fungicida especifico (una persona medianamente versada en la
materia sabe que la clase ‘fungicidas’ incluye un alto nimero de
compuestos peosibles). D2 menciona dentro de un larga lista, los
compuestos gue hacen parte de las combinaciones de la invencién
perc s0lo en ceombinacidén con otro fungicida, fenhexamid. Existe
un alto numero de combinaciones posibles de acuerdo con D2, pero
una perscna medianamente versada en la materia no sabria cudles
de ellos podrian ser combinados con dithianon para lograr el

efecto de la presente invencidn.

- De otre lado, no existen sugerencias claras en D1 o D2 que
lleven a una persona medianamente versada en la materia a
combinar dithiancn I con un compuesto seleccionado de
pyrimethanil TII-1/ cyprodinil II-2 / mepanipyrim II-3 v mucho
menos que lo lleven a pensar gue las combinaciones resultantes
tienen actividad fungicida ¢ actividad fungicida mejorada. En D2
no se ensefla que el compuestc fenhexamide es opcional. No se
ensefia el posible efecto resultante de las combinaciones

reivindicadas en la presente solicitud.

— BAhora bien, nunca es claro ni predecible si dos compuestos
activos interactuardn o en qué manera. Dado el caso, se esperaria
un efecto de adicién. Por el contraric, un efecto mayor al de
adicién y calculade por ejemplo, con la férmula de Colby,

constituye un ‘efecto sinérgico’, el cual no es redecible en
Y

ningun casc. En el presente caso, los resultados bioldgicces
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{tablas al final de la descripcién) muestran que las

combinaciones proveen un efecto sinérgico. Esto es inesperado vy

sorpresivo, siendo ademas un claro indicio de nivel inventivo.

Una persona medianamente versada en la materia sabe que la
combinacién de dos agentes terapéuticos no genera necesariamente
un efecto sinérgico, dado que existen interacciones de dichos
agentes que no pueden ser predichas vy por lo tanto, nos apartamos
de la opinidén del Examinador cuando afirma que el efecto aportado

por la presente solicitud no resulta inesperadoe.

Bajo ninguna circunstancia tedrica es posible considerar gue la
simple combinacién de dos agentes terapéuticos permita obtener
necesariamente un efecto sinérgico, porque en diche casc, todos
los medicamentos que se encuentran en el mercado resultarian de
la simple combinacidn de agentes que ya son conocidos. Si bien el
efecto sinérgico es un efecto técnico buscado, por cuanto aporta
un beneficio adicional, no es una regla en el campo de la quimica
farmacéutica pues wnc resulta de una simple combinaciédn @y
cualguier referencia que se haga a la misma sin pruebas de
laboratoric gue la confirmen no es entonces fundamento técnico
valido para anticipar invenciones que ia demuestren

efectivamente.

- A partir <de D1, una persona medianamente versada en la materia
no encuentra ninguna motivacidén para seleccionar cyprodinil vy
combinarlo con un fungicida, tal como dithianon, para lograr una
combinacién fungicida con actividad mejorada. Una persona
medianamente versada en la materia no podria anticipar un efecto
sinérgico, de tal manera que llegar a esa conclusidén solo es
posible a partir de un anélisis en retrospectiva de la invencidn
por parte del Examinador, el cual contraria la préactica mundial

en materia de patentes.

- A partir de D2, la persona medianamente versada en la materia
no encuentra ninguna motivacidén para seleccionar dithianon y uno
de los compuestos pyrimethanil ¢ mepanipyrim, cypredinil ({dejando
de lado el compuesto fenhexamid) para lograr una combinacién
fungicida con actividad mejorada. Una persona medianamente

versada en la materia no podria anticipar un efecto sinérgico, de
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tal manera que llegar a esa conclusidn solo es posible a partir

de un andlisis en retrospectiva de la invencidén por parte del
Examinador, el cual contraria la préactica mundial en materia de

patentes.

- La combinacidén de las ensefianzas de D1 y D2 tampoco permiten

obtener de manera cobvia la presente invencion.

Por las razones expuestas es claro entences gque la presente
solicitud no es cbvia a luz de las ensefianzas de DI y D2 y que ademas

aporta una mejora o ventaja frente el arte previo.

En efecto, teniendo en cuenta que Dl y D2 no son anterioridades
v&lidas capaces de afectar el nivel inventivo de la presente solicitud,
considerames que la objecién formulada a este respecto se debe tener

por superada.

Splicitamos atentamente tener en cuenta los argumentos gque se
presentan y que demuestran que la presente solicitud tiene nivel

inventivo.

4. Puesto gue se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por
su Despacho sobre la presente solicitud de patente, atentamente

solicito gue se continte su tramitacidn.
5. ANEXOS

s Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 4 reivindicaciones

e Formulario de modificaciones

Sefiora Directora,

Sz Plengira,a bfes

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

COLO-00361-841-040-5
JMS\JMS\TD-168537\WFCL0O361
No. M-2010-168537\JMS

o
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Ind UStriﬂ y CGmerc iO Espacio reservado para el adhesivo de radicacion

SUPERINTENDENCTHA

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

@ SOLICITUD DE:

D Correccion de Error Material Modificacion a una solicitud

Nombre: BASF AKTIENGESELLSCHAFT
Sociedad constituida y existente bajo las leyes de

Alemania. IDENTIFICACION

SOLICITANTE , L .
Direccion: 67056 Ludwigschafen, ce ] NIT 0O

Alemania
C.E. i Otro O
Domicilio: Ludwigschafen,

Alemania Numero:
Teléfono: 546 09 70 Fax: 2494070
E-mail: clientes@cavelier.com
: Nombre: LUZ CLEMENCIA DE PAEZ IDENTIFICACION

Direccion: Carrera 4. No. 72-35
REPRESENTANTE | Teléfono: 347 36 11 C.C. NIT ]
O APODERADO  |Fax: 211 86 50 CE. O Otro ]
E-mail: clientes@cavelier.com Cual
Domicilio:  Bogotd, Colombia. Numero 35.456.344 T.P. 23555
NOmero de expediente: 05.008.412

Descripcion de la correccidon o modificacion solicitada:
Presento nuevo capitulo reivindicatario compuesto por 4 reivindicaciones con el fin de superar las

olfo

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.

Anexos

@ Comprobante de pago No. Fecha:

Comprobante de pago de |a tasa por $114.000, por concepto de modificaciones.

Poderes, si fuere el caso

HE

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

NOMBRE: LUZ CLEMENCIA DE PAEZ FIRMA: A Bl 1. f5e3

C.C. 35.456.344 de Usaquén T.P.A. 23.555




REIVINDICACIONES
1. Mezcla fungicida que contiene

A) el compuesto de la férmula I
0
S N
LK I
' S N
0
Y

B) un derivado de pirimidina de la féormula II,
H .
N\I//N R
©/ Ny | II

en la que R significa metilo, ciclopropilo o 1-propinilo,
en una cantidad sinérgica activa.

2. Mezclas fungicidas segun la reivindicacidn 1, que contienen como

derivado de pirimidina II el compuesto II-1.

H
NYN l CH3
N II-1

CH
3

3. Mezclas fungicidas segln las reivindicaciones 1 0 2, caracterizadas
porque la relacién ponderal del compuesto I al compuesto II es de 10:1
hasta 1: 100.

4. Producto fungicida, que contiene un soporte sélido o liquido y una

mezcla segun la reivindicacion 1.

IMSAIMS\ID-168584\WPCLO361
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Radicacion No. 05008412
Clasificacion Internacional (IPC): A01N 43/32
Concepto Técnico No. 2652 :

Patente de Invencion Patente de Modelo de Utilidad (]

Via Nacionati D

Via PCT (fase nacional) ' Capl o

No. Sol. Internacional: PCT/EP2003/006887 |
Fecha de Presentacion Internacional: 2003—06-30

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

1. Documentos estudiados

Capitulo descriptivo: Folios 46 a 58 y 61 tal y como fueron presentados.
Capitulo reivindicatorio: Folios 59 a 60 tal y como fueron presentados.
Prioridad: Folio 1 DE 10230802.0° - 2002-07-08.

Respuesta del solicitante: Folios 82 a 89. -

Nuevo capitulo reivindicatorio: Folio 91. .

2. Objeto de la invencion

ode VR EAE

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

Objeto de la invencion: El objeto de la presente solicitud de patente de invencién
se refiere a mezclas fungicidas que contienen como componentes activos un
compuesto de formula (1) y un derivado de p|r|m|d|na de formula (Il).

o
s
‘#1 Oy
- (In

La solicitud indica que es necesario reducitias cantidades de aplicacion y es
necesario ampliar el espectro.-de accidn de los compuestos de formula (1) y (Il)
conocidos. Para solucionar ese problema técnico se plantea mezclas con una
cantidad total reducida de los principios activos apllcados y que tiene una mejor
accidén contra hongos nocivos.

ot




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

3.1. Descripcién (articulo 28 D. 486)

La descripcién divulga la invencién de manera suficientemente clara y completa
para su comprension. Por lo tanto la descripcién si cumple con el requisito de
claridad y comprension de acuerdo al art. 28 de la Decision 486.

. ‘v'

3.2.Reivindicaciones (an‘;cu!o 30 D 486)

El capitulo reivindicatorio define la materia de- la- invencion de forma clara y concisa
y se encuentra lo suficientemente sustentado por la descripcién. Por lo tanto el
capitulo reivindicatorio si cumple con et requ1$|to de definicion claridad, concision y
sustento por la descripcion de acuerdo al art! 30 de la Decisién 486.

4. Unidad de invencidn (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 (articulo 15 D 486 literal a)-f)) (segun causal)

La presente solicitud de patente no involucra ningln elemento que no sea
considerado una invencién. Por lo tanto las. relvmdtcacuones 1-4 si se consideran
invenciones.

6. Excepcionala patentabiiid'adv(arﬁculo 20 D486 literal a)-d)) (segun causal)

La presente solicitud de patente no mvolucra _hinguna excepcion a la

patentabilidad. Por lo tanto las re|V|nd|caC|ones 1 4 SI son patentables,

7. Reivindicaciones relatwas a un uso o a un segundo uso (articulos 14y 21
D 486)

La presente solicitud de patente no involucra nmguna reivindicacién relativa a un
uso 6 un segundo uso. El objeto de la invencién es una composicién. En
consecuencia la materia de las rewmdlcac:ones 1-4 es una invencion.

8. Determinacién del Estado de la Técnica

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

9. Analisis de patentabilidad (g.egun:reqplsno) (artlculo 14 D486)

9.1 Novedad (articulo 16 D486)

La presente solicitud de patente divulga "una‘:'riﬁéic_la fungicida que contiene:

a) Un compuesto de formula (1) y
b) Un derivado de pirimidina de formula ([l).




R | CH
SURE ’ (i)

Después de realizada la comparacion con él.estado de la técnica no se encontro
ningin documento que divulgara los mismos. glementos presentados en la solicitud
en estudio. Por lo tanto la composicion fungicida presentada en el capitulo
reivindicatorio es novedosa.

9.2 Nivelinventivo (articulo18 D486)
La presente solicitud de patente divulga una mezcla fungicida que contiene:

a) Un compuesto de férmula (1) y
b) Un derivado de pirimidina de férmula (ll).

El documento US4997941 divulga un compuesto de férmula (1), correspondiente al
compuesto de férmula (1) de esta solicitud. Y divulga ademas la posibilidad de
combinar ese derivado con otros ingredientes activos fungicidas conaocidos. No
obstante este documento no hace referencia al ditianon.

Ry [§}]

Rl' CE A TR

En contraste el documento US5922762 presenta combinaciones entre el
compuesto de férmula () y diferentes compuestos con actividad fungicida.

a a C
CH,
HO NH—C
Il
o

Entre esos compuestos conocidos se podria llagar a combinaciones entre el
ditianon y el pirimetanil. Sin embarga este documento presenta combinaciones
donde el compuesto de formula (I) es obllgatono y dicho compuesto no esta
incluido en esta solicitud. '

W

De modo tal que en ningunc de los documentos citados se divulga
especificamente la combinacién entre un derivado de la formula (l1A) y ditianon.
En consecuencia de lo anterior y temendo en cuenta que la composicion
reclamada presenta una actividad -sinergicay “a ‘Gorriposicion de las reivindicaciones
1 a 4 de la presente solicitud de patente no se deriva de manera evidente del arte
previo, produce en efecto sorprendente y tiene nivel inventivo.

9.3 Aplicacion industrial (articulo19 D 486)

La invencion de la presente solicitud es susceptible de aplicarse industrialmente.
Por lo tanto cumple con el requisito de aplicacidn industrial.
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10 Conclusion:

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda Conceder
las reivindicaciones: 1 a 4 (folio: 91).

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

Bogota, D.C.,

EXAMINADOR TECNICO
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