
CAVELIER 
ABOGA DOS 

EDFICIO 
www.cavehercom CARRERA 4 N 
caveUer@ceveIier.com BOGOTA 8, C( 

Seæora Directora 
DIRECCION DE NtJEVAS CRECIONES 
Superintendencia do Industria y 
S. S. P. 

TIfono: (57-1) 347 3611 

350 
UH( ’’N LN L..N13A fli NL31/3; 4A 000LKC10 (14 

II1ItJlIIIIIiIgIIIIIIIlIlIIIi 
No. 06-000695-00012-0000 

Th 24 L 3(73 U NU1 V.ASCR 
HA (N L(Y1 .e 378 -ASL NAC3DNALI 

444 RLSHULS( AR.OtJL o(:o- (3 

TrÆmite : 011 
Evento : 378 

Actuación : 444 

Referencia Expediente No. 06000695 

Asunto : Solicitud de patente pare COMBINACIONES 
DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDADES 
INSECTICIDAS Y ACARICIDAS 

Solicitante : BAYER CROPSCIENCE AG 
Ciase : AO1N 043/008 
Fecha de Solicitud: 4 do enero de 2006. 

40 
1. Ye, Luz Ciemencia de PABZ, obrando come apoderada del 

solicitante en ci asunto antes identificado, de acuerdo con la 

sustitucióri de poder otorgada a mi favor por Emilio Ferrero, me 

refiero al Oficio No. 1884 notificado per fijación en lista del 

12 de febrero de 2010. 

2. Nediante ci Oficie No. 1884 so pose en conocimiento del 

solicitante ci inferme del examen do fondo que contiene las 

observaciones hechas per su Despache sobre la preserite solicitud 

de patente. 

Atiendo a las observaciones de le manera siguiente: 

2.1 Novedad 

Ese Despacho afirma que una vez estudiados nuevamente los 

argumentes de la parte epesitera y los argumentes del 

solicitante, junto con los argurnentos expuestos en respuesta a la 

primera acción oficial conciuye que la composición reivindicada 
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en la presente solicitud no as nueva a partir del documento 

W002087334, citado por la parte opositora. 

A este respecto, respetuosamente mi representada quiere poner 

de presente que en la respuesta a la oposición presentada por 

PROCAPS S.A. y en la respuesta dada a la anterior acción 

oficial se argumentó y se accedió a todos y cada uno de los 

requerimientos formnulados por su Despacho y en consecuencia, 

tanto la novedad como el nivel inventivo de la presente 

solicitud fue demnostrada. 

AsI entonces, mi representada tenla la expectativa legitima de 

que la patente le fuera otorgada sobre los argumentos 

presentados, los cuales demostraban la patentabilidad de la 

composición reivindi.cada. 

Sin embargo, en la nueva acción oficial. su Despacho considera 

con base en ci mnismo documento mencionado por là parte 

opositora que la reivindicación 1 no es nueva frente a dicho 

documento y da traslado de la misma a nuestra representada. 

Este hecho no solo afectó la legitima expectativa de mi 

representada de qua le fuera otorgada la paente solicitada 

sino que tambiØn genera confusion, ya que habiØridose proferido 

una acciOn oficial con base en la ausencia de nivel inventivo 

� no resulta fundada una nueva objeción por falta de derided con 

base en la misma anterioridad. 

En efecto, bajo ci eritendimniento de ml representada para que se 

hubiera formulado una objeciOri por nivel inventivo era clara 

que se habia efectuado Un estudlo favorable de su novedad, por 

ser Østa presupuesto de aquella. 



C 

CAVE LIE R 
ABOGADOS 

Por lo anterior v nor ins aroumentos cue se aresentarÆn a 

continuación, respetuosarnente solicitamos se reconozca la 

novedad de la composición reivindicada y qua en caso en el 

evento que is respuesta dada a la presente accióri oficial en 

este memorial no subsane la objeciÆn formuisda, se profiera aria 

tercera acción oficial antes de proceder a negarse is soiicitud 

de patente. 

Con respecto a que el documento Dl afects la novedad de la 

presente solicitud, mi representads desea seæaiar lo siguiente: 

Ese Despacho afirma que el compuesto Flubenamid estÆ ciaramente 

divulgado en el documento Dl, asi coma su combinación con otros 

insecticidas, coma el compuesto spiromesifen, y qua por lo 

tanto, is composición reivindicada no as nueva y ya habIa sido 

revelada en Dl. 

Iniciaimente, deseamos poner de presente qua is presente 

invención represents aria invención de seiección con respecto al 

documento Dl. 

A este respecto adicionalrnente, deseamos poner de presente que 

el documento Dl revels varios derivados de itaismids (1-142) en 

cornbinsción con varios agentes de mezclado (Vease: Psgina 10, 

Lineas 34-47) . Sin embargo, dicho documento no reveia de manera 

expilcita una mezcla del compuesto spiromesifen (I -b-1) y el 

compuesto 130 (11-1) [Fiubenamid], asi coma tampoco provee 

evidencia biológica de una mazda de dichos compuestos. 

En consecuencia, de acuerdo con lo mencionado anteriormente y 

con los argumentos presentados coma respuesta a is acción 

oficial 7152, la composición reivindicada, correspondiente a la 
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selección del compuesto spiromesifen en combinación con el 

cornpuesto 130 (Il-i) [Elubenamid] debe ocr considerada tanto 

novedosa como inventiva frente al estado de la tdcnica. 

Por lo tanto, siendo claro quo ci objeto de is anterioridad 

citada (Dl) y el de la presente invención es diferente y quo en 

la anterioridad no se habia prohado is ectividad lograda con ci 

cornpuesto acÆ reivindicado, de tal manera que sus enseæanzas no 

pueden set consideradas una anterioridad vdiida capaz de afectar 

la patentabilidad de la invención. Por ende, se puede conduit 

que is cornposicion acÆ reivindicada es novedosa a la luz do Dl. 

Adicionalmente, deseamos reiterar la superioridad de is 

40 composidión reivindicada sobre los compuestos revelados en ci 

estado del arte, is cual se encuentra soportada con datos 

biológicos en las Tablas A y B do la Doscripdión. En dichas 

Tablas se muestra is efectividad tanto do los compuestos solos 

como mezclados, y so revels ci efecto inesperado alcanzado 

mediante la cornbinación do los compuestos spiromesifen y 130 

(11-1) [Fluhonarnid] 

Pot consiguiente, la mezcla do I -b---1 con II-i tiene un efecto 

sinØrgico demostrado, lo quo es evidericia do quo una persona 

versada on is materia no hubiora podido liegar a is solución do 

la presente solicitud sin involucrar una actividad invontiva. 

En consocuencia, de esta manera so acredita igualmente ci nivel 

inventivo do is misma. 

Puesto quo se han atendido a cabalidad las observaciones hechas 

pot su Dospacho sobre la presente solicitud de patonte, 

respetuosamonte solicito se continde con su tramitación. Sin 
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embargo, en ci evento que ci Despacho considere que una 

modtficación adicional Cs necesaria, respetuosamente le solicito 

hacer usc de la facuitad que le otorga ci articulo 45 mdcc 2 

de la Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina a 

efecto de requerir nuevamente de nuestra parte cuaiquier 

compiementaciOn o aciaración. 

3. Anexos. 

� Copia autenticada de is sustituciOn de poder a mi 

otorgada por ci Doctor Emilio Ferrero. 

Seæora Directors, 

2 
LUZ CLE1ENCIA DE PAEZ 

T.P.A. No. 23.555 

CC. 35.456.344 de UsaquØn 

CCLO-13549--841--045-9 
DVF\DVF\ID-170560\WPC13549 
No, M2010170560\DVF 
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Seæores 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA I COMERCIO 

E. S. D. 

Poderdante : BAYER CRO?SCIENCE AG 

Poder conferido ci 12102/2003 

TELEFONO: (57)1)347-3611 
TELEFAX: (57) (.1) 217-9211 (57) (1) 310-4995 

Yo, EMILTO FERRERO, obrando come apoderado principal del 

poderdante arriba mencionado, mediante ci presente escrito 

sustituyo el poder a mi otorgado a la doctora LUZ CLEMFNCIA DE 

PAEZ, identificada con cØdulLa de ciudadanla No. 35.456.344 y 

Tarjeta Profesional N023.555, con todas las facultades que me 

fueron conferidas. 

Hago la anterior sustitución conforme al articulo 66 del 

Código de Procedimiento Civil. 

Seæora Jefe, 

� 

EMILIG FERRERO 

T.P.P. No 31.929 
S 

C.C. NO 438.019 deUsaquØn 

Acepto: 

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ 

T.P.A. No 23.555 

C.C. No. 35.456.344 de UsaquØn 

- ---
COM NO)’P)A &X7A )t 2iP. 0i DC. 14400 C0 QIJE LA F0TOpi Ct?1cIoE CON EL ORIGINAL CUE HE TENIDO A I VIA 

8000T4 \C REPFJ3LICA 0 

AMMRO QUIN TURO 
NOTARA . 

N I T. 360.041.367-3 
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES 

Radicación No. 06000695 
Clasificación Internacional (IPC): AO1N 43/08. 
Concepto TØcnico No. 2131 

Patente de lnvención Patente de Modelo de UtWdad 

Via Nacional 

Via PCT (fase nacional) jj Cap. I Cap. II 

No. Sol. Internacional: PCT/EP2004/006913 
Fecha de Presentación I nternacional: 2004-06-25 

40 la 
resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artIculo 45 de 

Ia Decision 486 de la Comisiôn de la Comunidad Andina, se le comunica: 

1. Documentos estudiados 

Capitulo descriptivo: Folios 40 a 90 tal y como fueron presentados. 
Capitulo reivindicatorio: Folios 91 a 109 tal y como fueron presentados. 

Folio 208 capitulo reivindicatorio mod ificado. 
Prioridad: Folios 1, DE 10330723,0 2003-07-08. 
Oposiciones: Folios 126 a 196 por Procaps S.A. 
Respuesta del solicitante a la oposiciOn: Folios 202 a 206. 
Respuesta del solicitante: Folios 217 a 220 y 223 a 226. 
Nuevo capitulo reivindicatorio: Folio 222. 
Segunda respuesta del solicitante: Folios 231 a 235. 

2. AnÆl!sis de la opos!ción presentada por PROCAPS S.A. 

La oposiciOn presentada por Procaps S.A. indica que la materia reclamada en esta 
solicitud (segun el primer capitulo reivindicatorio) no tiene aplicación industrial debido 
a que se reclaman usos. Y ademÆs las corn posiciones no son novedosas respecto al 
documento W002087334. 

El opositor indica que el documento W002087334 revela similarmente uria 
composiciOn que incluye agentes nocivos para el control de organismos con efecto 
sinØrgico que comprende como ingredientes activos uno o rnÆs compuestos 
seleccionados de los derivados de ftalamidas y uno 0 varies compuestos 
seleccionados de insecticidas, acaricidas 0 nernaticidas. 

2.1 . Respuesta del solicitante a la oposición de PROCAPS S.A. 

El solicitante decide modificar el capitulo reivindicatorio y limitar a una eomposiciOn 
especifica de dos elementos. Y ademÆs suprirne las reivindicaciones de usos y 
mØtodos. Concluyendo que el nuevo capitulo reivindicatorio es novedoso, inventivo y 
que tiene aplicaciOn industrial. 
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2.2. Respuesta de la oficina a la oposicion de PROCAPS S.A. 

Nuevamente se estudiaron los argumentos de la parte opositora y los argumentos 
del solicitante, junto con los nuevos argumentos a la respuesta del segundo artIculo 
45. De Ia cual se concluye que: 

La composición de interØs (combinación del compuesto de formula (Il-I) 
"Flubendiamid" y el compuesto de fOrmula (I-b-i) "spiromesifen") no es nueva a partir 
del documento W002087334, citado por la parte opositora. En el numeral de 
patentabilidad se especifica el anªlisis de novedad. 

3. Objeto de la invención 

Titulo de Ia solicitud: Combinaciones de productos activos con propiedades 
insecticidas y acaricidas. Folio 1. 

Objeto de la invención: El objeto de la presente solicitud de patente de invención se 
refiere a combinaciones de productos activos, que estÆn constituidas par cetoenoles 
cIclicos conocidos y par otros activos insecticidas conocidos. Y que son adecuadas 

Sde una manera muy buena para la lucha contra las pestes animales tales coma 
insectos y arcnidos indeseables. 

La solicitud plantea que determinados cetoenoles ciclicos tiene propiedades 
herbicidas, insecticidas y acaricidas y que un gran nümero de otros compuestos tales 
coma diamidas del Æcido ftÆlico, heterociclos, compuestos orgÆnicos de estaæo, 
benzoilureas y piretroides, tamblØn tienen propiedades insecticidas y acaricidas, sin 
embargo la actividad independiente de estos compuestos deja que desear en 
algunos casos; el efecto y la actividad no es siempre satisfactoria. La solicitud en 
estudio plantea la combinaciOn de los cetoenoles cIclicos y al menos una amida de 
Æcido ftªlico tiene actividad sinØrgica. 

4. Determinación del Estado de la TØcnica 

Considerando que la fecha de la prioridad de la solicitud internacional PCT es 
2003-07-08, se realizó  la bUsqueda en el estado de Is tØcnica y se encontraron los 

A* documentos relacionados a continuaciOn, qe afecta la patentabilidad del objeto de 
la presente, solicitud-

N9 Documento

olicitud:.ocumento
 TItulo 

Fecha de
 

publicaciOn 
Pests control agent composition and method 

2002-11-07 Dl W002/087334 of using the same 

5. AnÆlisis de patentabilidad (articulo 14 D486) 

5.1. Novedad (artIculol6 D486) 

La presente solicitud de patente divulga un agente que contiene los compuestos: 



- compuesto de fOrmula (Il-i) "flubendiamid’ 
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y compuesto de fOrmula (I -b-I) "spiromesifen" 

0 

g-CH,C(CH 

(1-b-i) 

.111?9 
" 1, 1-? I 

La anterioridad DI divulga agentes para el control de pestes en donde se combinan 
derivados de amida de Æcido ftÆlico con uno ô mÆs compuestos selecc,onados entre 
insecflcidas, acaricdas 6 nematicidas. 

El compuesto flubendiamid esta claramente divulgado en la anteriaridad Dl 
(compuesto 130). Asi como su combinaciôn con otros insecticidas conocidos en el 
arte. Entre ellos, especificamente se cita el compuesto spiromesifen (verequivalente 
EP1380209, folio 155 de este expediente). 

De esta forma el documento Dl ya habia divulgado la combinación especifica entre 
el flubendiamid y el spiromesifen, equivalente al agente presentado en esta solicitud. 
Por Jo tanto se concluye que la materia de esta invenciOn carece de novedad a partir 
de D1.

6. Respuesta a los argumentos del solicitante 

Se le aclara al solicitante que en el primer artIculo 45 se paso por alto la presencia 
del spiromesifen en el documento DI, Jo cual claramente Ilevo a una apreciaciOn 
equivocada de la novedad de la materia reclamada y se procediO realizar en anâlisis 
de nivel inventivo. No obstante en el segundo estudio se dejo claro que (a 
combinaciOn entre el flubendiamid y el spiromesifen ya habia sido divulgada en DI. 
De modo tal que dicha combinaciOn no es nueva a partir de Dl. 

Ahora bien, el solicitante indica que "..,dicho documento no revela de manera 
explicita una mezcla del compuesto spiromesifen (I-b-i) y el compuesto 130 ((I-i) 
flubenaniid, as[ coma tampoco provee evidencia biolOgica de una mezcla de dichos 
compuestos." 

Para Jo cual hay que indicar que el documento DI si divulga la combinaciOn entre el 
flubendiamid y el spiromesifen. El ’compuesto 130 corresponde especIficamente al 
flubendiamid con el cual se puede combinar el spiromesifen, resaltado folio 155. 



Por to tanto, en correspondenca a to que se indica en la Decision 486, artIculo 16, la 
materia reclamada en esta solicitud esta comprendida dentro del estado del arte 
citado (documento Dl) y no se considera nueva. 

Ahora bien, el soticitante indica que "... la mezcla de (lb-I) con It-i tiene un efecto 
sinØrgico demostrado, to que es evldencia deque una persona versada en la materia 
no hubiera podido Ilegar a la solucjOn de Ia presente invención sin involucrar una 
actividad inventiva." 

Para to cuat solo resta decir que la mezcla rectamada carece de novedad y por to 
tanto evidentemente tambiØn carece de nivel inventivo. Pero ademÆs vaidrIa la pena 
resaltar que el documento Dl ya habla divulgado un efecto sinergico en ese tipo de 
mezclas 

Por ültimo y en repuesta a los argumentos de la expectativa legitima indicados asI: 
ml representada tenia la expectativa legitima de que Is patente le fuera otorgada 

sobre los argumentos presentados..." y ".. este hecho no solo afecto Is legitima 
expectativa de ml representada de que el fuera otorgada la patente solicitada sino 

otr6mite 
que tambiØn genera confusion,.." Se aclara que en ningün momento durante el 

de la solicitud se menciono siquiera la intenciOn de conceder la patente. Si 
bien es cierto que el primer requerimiento genero confusiOn en el tramite, tat como se 
iridico arriba, quedô claro desde el segundo articuto 45 que la solicitud no era nueva 
a partir de DI. No se entiende de donde se genero esa expectativa. 

7. Conclusion: 

En consecuencia y por todo to expuesto anteriormente, se recomienda Negar las 
reivindicaciOn: I (folio: 222) 

Bogota, D.C., 

CONCEPTOTECCOJEXAMINADOR L° 


