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RESPUESTA Al. EXAMEN DE FONDO

Yo, Luis Patifio Leyva, identificado como aparece al pie de mi firma, atentamente me
permito presentar respuesta al oficio No. 1897 nofificado por fijacién en lista del 13 de
febrero de 2009, para el cual solicite una prérroga con mi memorial de fecha 13 de mayo
de 2009, estando dentro del término legal en los siguientes términos:

Claridad de las reivindicaciones

El examinador establece que las reivindicaciones 3 y 4 no son claras puesto que no
definen una estructura o compuesto especifico y considera que el nimero resultante de
composiciones es muy grande.

En atencion al requerimiento, el pl2go reivindicatorio se ha restringido a una
reivindicacion que define las composicic:.es herbicidas que comprenden el compuesto de
formula -1 y un compuesto he bicida seleccionado de bensulfuron-metilo,
benzoilhexadiona y fenoxaprop-P-etilo. + si entonces, la invencién comprende un nimero
limitado de posibles composiciones y las mismas estan debidamente sustentadas por la
descripcion y ejemplos de ensayos biolégicos y de formulaciones. Adicionalmente, en el
nuevo pliego reivindicatorio no se hace referencia a la actividad de los compuestos.



El nuevo pliego reivindicatorio subsana las objeciones puesto que las reivindicaciones 1y
2 se han eliminado.

ivel inventiv

El oficio No. 1897 establece que las combinaciones de la presente invencién son obvias a
la luz de la combinacién de los documentos D1 (ES2196830) y D2 (US5240051).

Pongo a consideracion del sefior examinador los siguientes argumentos que demuestran
* el nivel inventivo de la solicitud frente a los documentos citados.

E! documento D2 describe nuevos derivados del acido isotiazolcarboxilico que tienen
utilidad como fungicidas en el control d2 pericularia en cultivos de arroz. La actividad
fungicida se basa en la induccién de un: actividad de resistencia en la planta (ver pagina
2, lineas 55 a 60). Esto significa que los compuestos son capaces de estimular el
sistema defensivo de las plantas de tal forma que las plantas tratadas desarrollan una
resistencia substancial a microorganismos. |

El documento D1 describe nuevos derivados del acido isotiazolcarboxilico que se pueden
emplear como fungicidas de alto especi'd. La actividad fungicida también se basa en la
induccion de una actividad de resistenc‘a en las plantas (Pagina 14, lineas 1 a 4). La
persona medianamente versada en la ngat_eria técnica sabe que la resistencia inducida es
un efecto desencadenando por ciertos:' compuestos que son ‘capaces de estimular el
sistema defensivo de las plantas de tal forma que las plantas tratadas desarrollan

.resistencia a microorganismos,

En la presente solicitud se describen derivados del acido isotiazolcarboxilico que se
pueden emplear como protectores, !-S que significa que la aplicacion de dichos
‘compuestos junto con herbicidas dismir?uye potencialmente los efectos fitotdxicos en los
cultivos como se menciona en la pagina 1 de la descripcion.

Es claro entonces que D2 no pertenece al mismo campo técnico de la presente solicitud
ya que el efecto generado por derivados del acido isotiazolcarboxilico y el problema a
solucionar son diferentes en la presente solicitud. En D2 se describe un nuevo fungicida
en contra de pericularia y, | : i i6 1an
srotectores de cultivos contra efectos fitctdxicos de herbicidas
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Adicionalmente, dada la limitacion de los derivados del acido isotiazolcarboxilico a los
compuestos del ejemplo I-1 ya no existe solapamiento estructural con los compuestos de
D2. Ademas, en D2 no se sugieren anilinas sustituidas para el sustituyente Y.

Por otra parte, el documento D1 tampoco pertenece al mismo campo técnico de Ia
presente solicitud puesto que describe efectos diferentes. Dado que existe un ligero
solapamiento estructural con los corrpuestos de la presente solicitud, D1 puede
considerarse como el estado del arte mas cercano. La diferencia entre D1 y la presente
solicitud es la combinacién especifica del compuesto No. I-1 con herbicidas seleccionados
cuyo problema técnico a resolver es proveer combinaciones que tienen un menor efecto
fitotéxico en cosechas.

Dado que ni en D1 ni en D2 existe sugerencia alguna en cuanto a la actividad protectora
de los compuestos de acuerdo con [a pr}aaente invencién en combinacion con herbicidas,
no resulta obvio para una persona medianamente versada en la materia técnica anticipar

un efecto protector por medio de la combinacion de los compuestos con herbicidas.

Asi entonces, es claro que la presente invencion si cumple con el requisito de nivel
inventivo toda vez que proporciona una solucion a la necesidad de proteger cultivos de los
efectos fitotéxicos de los herbicidas, que no habia sido propuesta con anterioridad y que
no se desprende evidentemente del arte mrevio.

Teniendo en cuenta los argumentos expresados arriba, respetuosamente solicito, se
conceda el titulo de patente a la presen:2 invencion puesto que la misma cumple con los
requisitos de los articulos 30 y 18 de la Decision 486.

ANEXOS

+ Capitulo reivindicatorio

+ Formato de modificaciones

+ Recibo de pago por modificaciones
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REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Composiciones herbicidas que comprenden

a) Compuesto de formula No. -1 de la siguiente formula:

No. I-{

b) Un compuesto seleccionado de bensulfuron-metilo,
benzoilhexadiona y fenoxaprop-P-etilo.



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Radicacién No. 05117692 _
Clasificacién Internacional (IPC): AO1IN 25/32.
Concepto Técnico No. 3809

Patente de Invencidn Patente de Modelo de Utilidad D
Via Nacional 1
Via PCT (fase nacional) Cap.1 [ ] Cap. Il

No. Sol. Internacional: PCT/EP2004/005019
- Fecha de Presentacion Internacional: 2004-05-11

‘Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el articulo 48
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica;

1. Documentos estudiados

Capitulo descriptivo: Folios 27 a 47 tal y como fueron presentados.
Capitulo reivindicatorio: Folios 48 a 54 tal y como fueron presentados.
Prioridad: Folio 1 JP 2003-146004 2003-05-23. .

Respuesta del solicitante: Folios 126 a 129.

Nuevo capitulo reivindicatorio: Folio 132.

2. Objeto de la invencién
Titulo de la solicitud: Nuevos protectores para las plantas y su aplicacion. Folio 1.

Objeto de la invencion: El objeto de la presente solicitud de patente de invencion
se refiere a nuevos protectores para plantas que contienen isotiazolcarboxamidas
como componente eficaz, y composiciones herbicidas con fitotoxicidad reducida.

El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente indica que
muchos de los herbicidas existentes muestran una friccion fisiolégica indeseada
para las cosechas, tales como la inhibicién del crecimiento y la fitotoxicidad. Por o
tanto existe la necesidad de un protector para plantas capaz de disminuir el dafio a
" la cosecha por parte del herbicida y al mismo tiempo aumentar su compatibilidad.
Para solucionar este problema técnico la solicitud plantea que Ias
isotiazolcarboxamidas muestran la capacidad para reducir la fitotoxicidad de los
compuestos herbicidas.

3. De la solicitud de Patente (segln el caso)
3.1. Descripeion (articulo 28 D. 486)
La descripcion 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 comprensién de acuerdo al art. 28 de la Decisidn 486.
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3.2. Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

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

4. Unidad de invencion (articulo 25 D 486)

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

5. No es una invencidn (articulo 15 D 486 literal a)-f)) (segln causal)

La presente solicitud de patente no involucra ningtn elemento que no sea
considerado una invencion. Por lo tanto la relvmdxcactén 1 si se considera una
invencion.

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

La presente solicitud de patente no involucra ninguna excepcion a la
patentabilidad. Por lo tanto la reivindicacién 1 si es patentable.

7. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (arficulos 14 y 21
D 486)

La presente solicitud de patente no involucra ninguna reivindicacion relativa a un
uso 6 un segundo uso. El objeto de la invencién es una composicién. En
consecuencia la materia de la reivindicacion 1 es una invencion.

8. Determinacién del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de la solicitud internacional PCT fue 2003-05-23, se
realizé la bisqueda 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 la presente solicitud de patente.

9. Analisis de patentabilidad (segin requisito) (articulo 14 D486)

9.1  Novedad (articulo 16 D486)

La solicitud de patente en estudio hace referencia a composiciones herbicidas que

comprenden: (a) un compuesto de formula (I-1) y (b) un compuesto seleccionado
de bensulfuron-metilo, benzoilhaxadiona y fenoxaprop-P-etilo.

No. F1
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Después de realizada la comparacién con el estado de la técnica no se encontro
ningun documento que divulgara los mismos elementos presentados en la solicitud
en estudio. Por lo tanto la composicién fungicida presentada en el capitulo
reivindicatorio es novedosa.

9.2  Nivel inventivo (articdlb'l& D486)

La solicitud de patente en estudio hace referencia a composiciones herbicidas que
comprenden: (a) un compuesto de férmula (I-1) y (b) un compuesto seleccionado
de bensulfuron-metilo, benzoilhaxadiona y fenoxaprop-P-etilo.

¢ Ne. L1

El documento ES21896630 divulga isotiazolcarboxamidas de formula (I).

Al comparar la materia la materia divulgada en la presente solicitud con la materia
divulgada en ES2196630 se observa que las isotiazolcarboxamidas ya eran
conocidas desde D1 al igual que su aplicacién en la proteccion de plantas. Sin
embargo ES2196630 no hace referencia a la combinacién especifica de
isotiazolcarboxamidas con bensulfuron-metilo, benzoilhaxadiona y fenoxaprop-P-
etilo.

En consecuencia y en vista del sinergismo observado, la composicién de la
reivindicacién 1 de la presente solicitud de patente no habia sido sugerida en el
arte previo, no es obvia para un técnico medio en la materia, produce en efecto
sorprendente y posee altura inventiva.

9.3  Aplicacién industrial (articulo19 D 486)

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

(35



10 Conclusion:
En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda Conceder

la reivindicacion: 1 (folio: 132).

Bogota, D.C.,

~ EXAMINADOR TEGNICO
CONCEPTO TECNICO No. 3809 _ Cédigo No.202085
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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

| ResoLucioN £ 6 20 g 3
Por la cuél se otorga una patente de invencion

CERTIF!,CAQQ_ 120
Rad. PCT/ 05-117692

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en ¢l articulo
3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la solicitud de patente de invencion titulada "NUEVOS PROTECTORES
PARA LAS PLANTAS Y SU APLICACION", que corresponde a la solicitud internacional
PCT/EP 2004/005018 de fecha 11 de mayo del 2004, fue radicada en esta Superintendencia
el 21 de noviembre del 2005 bajo el nimero 05117692 00000000, para que se dé comienzo
a la fase hacional en virtud del Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes (PCT).

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N° 574 del 30 de marzo del 2007, sin que se hubieran presentado oposiciones por
parte de terceros,

TERCERO: Que realizado el examen de fondo se requiri6 al solicitante en los términos del
articulo 45 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, para que presentara
respuesta a las observaciones de carécter técnico visibles a folios 112 a 123 del cuaderno

‘administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumphmtento de los requisitos

establecidos por esta Decision, para la concesidn de la patente.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el nimero 05-117692-00006-
0000 del 01 de. julic del 2009, atendié oportunamente el requerimiento formulado,
presentando nuevo folio 132 con el texto de las reivindicaciones que reemplazan las
originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el
examen de fondo. El nuevo capitulo reivindicatorio se acepta, como quiera que se ajusta a
las prescripciones contenidas en el articulo 34 de la Decision 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida porla

Comision de La Comunidad Andina se otorgaran patentes "...para las invenciones, sean de
producte o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean
nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial”.

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2,5, 7 y 10
Seade CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador; 5870000
Fax: 5870284. Linea 0180000-910165

Web: www.sic.gov.co &-mail: info@sic.qov.co
Bogota D.C. - Colombia
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

- RESOLUCION K 6 209 3
Por la cual se otorga una patente de invencion

CERTIFICADO 320
Rad, PCT/ 05-117692

SEXTO: Que en el presente caso cumple los requisitos indicados en el numeral anterior la
reivindicacion 1 contenida en el folio 132, razén por la cual este Despacho encuentra
procedente conceder para la misma el privilegio de patente solicitado.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar el privilegio de patente de invencién a la solicitud que entrd

en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), para la
creacién denominada:

" NUEVOS PROTECTORES PARA LAS PLANTAS Y SU APLICACION
Clasificacion IPC: A 01 N 25/32,
Reivindicacién(es): 1 Folio{s): 132
Titular{es): BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT.
Domicilio{s): Monheim, Alemania.
Inventor(es): Toshio Goto.
Prioridad N°: 2003-146004 Fecha: 23 de mayo del 2003 Pais: JP,
Solicitud Internacional N°: PCT/EP 2004/005019 Fecha: 11 de mayo del 2004.

Vigente desde: 11 de mayo del 2004 Hasta: 11 de mayo del 2024

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisps 2, 8,7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 5870000
Fax: 5870284, Linea D180000-910165
Web; www.sic.qov.co e-mail: infa@sic.aov.co
Bogota D.C. - Colombia
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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

. ResoLucion £62093
Por la cual se otorga una patente de invencién

CERTIFICADO 320
Rad. PCT/ 05-117692

ARTICULO SEGUNDO: El titular tendra los derechos y las obligaciones establecidos en la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina y demas disposiciones legales
vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se
debera cancelar la tasa anual de mantenimiento conforme lo dispone el articulo 80 de la
referida norma comunitaria.

ARTICULO TERCERO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolucion y el certificado
de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolucion al doctor Luis Patifio
Leyva, en su calidad de apoderado de Bayer Cropscience Aktiengesellschaft., o a quien
haga sus veces, entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el
recurso de reposicion ante el Superintendente de Industria y Comercio, del cual podrd hacer
uso al momento de la notificacion personal o dentro de los 5 dias hébiles sigjuientes aella,

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE M;," T
Dada en Bogota, D.C., alos.

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

-

GUSTAVO VALBUENA QUINONES

Doctor
LUIS PATINO LEYVA

Carrera 11 A N° 94 - 76, Of. 308.
3;)&2 D.C.

Sede Centro; Carrera 13 No. 27-00 Pigos 2,5, 7 y 10
Sede CAN; Tr, 40A No, 38-50 Conmutador: 5870000
Fax: 5870284, Linga 0180000-910165

Web: www.sle.gov.co e-mail: info@sic dov.co
Bogotd D.C. - Colombla
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