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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re:  Expediente No. 06.019.207
Solicitud de patente 2 nombre de NOVARTIS AG

Yo, DILIA RODRIGUEZ D’ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi
firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada
de la sociedad NOVARTIS AG, domiciliada en Basilea, Suiza, solicitante de la
patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 5834 notificado por fijacion en
lista el 01 de abril de 2011, relacionado con el concepto técnico de fondo No.
990, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decision
486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del
trimite, presento junto con este memorial un nuevo capitulo reivindicatotio, el
cual consta de 1 — 8 reivindicaciones.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplian
de ninguna manera la materia objeto de la presente solicirud y se realizaron con el
animo de superar las objeciones de claridad planteadas pot el examinador en su
concepto técnico.

2. Claridad de la Solicitud

El examinados objeta el titulo de la solicitud, argumentando que el mismo no la
materia objeto de la invencién. Con el fin de subsanar esta objecion, el solicitante
modifica el uwlo a:

“CEBO GRANULADO PARA EL, CONTROL DE MOSCAS CASERAS”

Asi mismo, el examinador objeta la claridad de la solicitud argumentando que la
descripcion no hace referencia a la tecnologia antetior conocida mediante una
relacién bibliografica. Al respecto, el solicitante quisiera aclararle al examinador
que la presente es una solicitud PCT y recordarle, de la manera mas fespetuosa,
lo establecido en el Articulo 27, numeral 1, del Tratado de cooperacion en
materia de patentes, el cual dice a la letra lo siguiente:

P-1918



Clarke, Modet & C°

COLOMBIA

“1) Ninguna legislacion nacional dispondrd que la solicitud internacional
cumpla, en cuanto a su forma o contenido, requisitos diferentes de los
establecidos en el presente Tratado y su Reglamento, o requisitos adicionales”

(Negtita personal)

Asi mismo, el solicitante quisiera recordarle al examinador lo establecido en el
numeral 5 de dicho articulo:

“5) No podri interpretarse ninguna disposicion del presente Tratado ni de su
Reglamento en el sentido que limita la lbertad de cualguier estado contratante
en establecer las condiciones substantivas de patentabilidad que desee. En
particular, cualguier disposicion del presente Tratado y de su Reglamento
relativa a la definicidn del estado anterior de  la técnica deberd emtenderse
excclusivamente a los efectos del procedimiento internacional y, en consecuencia,
cuando determine la patentabilidad de la invencion que se retvindigue en una
solicitnd internacional, cualguier Estado contratante tendrd libertad para
aplicar los criterios de su legislacion nacional en cuanto al estado anterior de la
ticnica y demds condiciones de patentabilidad que no constituyan
exigencias relativas a Ia forma y al contenido de Jlas
solicitudes”. (Negtita personal)

Puesto que la solicitud en estudio corresponde a una solicitud PCT en fase
nacional en Colombia, la misma se rige de acuerdo a los Articulos de dicho
tratado.

Por otro lado, la ausencia de las referencias bibliograficas no imposibilita al
experto medio en la materia para que pueda llevar a cabo la mnvencion como se
describe y reclama. Mas ain, la ausencia de dichas referencias no hace que la
solicitud sea ilegible o incomprensible, como claramente lo evidencia ¢l hecho
que el examinador pudo realizar un estudio de novedad y altura inventiva sin
inconvenientes.

En vista de lo anterior, el solicitante le pide respetuosamente al examinador
retirar su objecidn a la claridad de la solicitud en base a la ausencia de bibliografia
dentro del cuetpo de la descripcidn.

Por otro lado, el examinador insiste en objetar la suficiencia de la descripcion,
argumentando que la misma no presenta ensayos o pruebas que sustenten las
ventajas establecidas por el solicitante, a saber, menor higroscopicidad y mayor
vida util. Al respecto, el solicitante qusiera anotar que el articulo 28, literal c),
solo exige “una descripcion de la invencion en térmings que permitan la comprension del
problema técnico y de la solucion aportada por la invencion, exponiendo las diferencias
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y_eventuales ventajas con respecto a la tecnologia anterior;’(Resaltado fuera del
texto).

Como se puede observar, la descripcion en las paginas 2 y 3 expone claramente
cuales son las diferencias y eventuales ventajas de la invencion, tal y como lo
exige ]a norma citada. Por lo tanto, requerirle al solicitante que presente pruebas
que demuestren dichas diferencias y eventuales ventajas no esti debidamente
sustentado por la norma, por lo que va en contra de la misma. En vista de lo
anterior, el solicitante respetuosamente le pide al examinador retirar su objecion a
la suficiencia de la invencion.

3. Nivel Inventivo

El examinador objeta la altura inventiva de las reivindicaciones 1 - 9 del capitulo
reivindicatotio presentado originalmente, a la luz de lo divulgado por las
anterioridades US 4.855.133 (en adelante D1) y US 2001/0046986 (en adelante
D2). El examinador argumenta que “La diferencia encontrada entre los componentes del
cebo granulado de esta solicitud, con los componentes del granulado de D1, radica en el tipo de
insecticida utilizado en la formulacion. No obstante, el documento D1 ya habia divulgade un
granulado para el control de moscas, con el mismo tamaio de particnla y con la misma
combinacion y proporcion de componentes que constituyen el cebo de esta solicatud’. Luego, el
examinador establece que puesto que la anteriotidad D2 ya divulgaba
composiciones para ¢l control de moscas que comprenden tiametoxam o
imadocloprid, los cuales resultan ser mucho mds activos que los insecticidas
comunmente empleados en el control de moscas.

Por lo tanto, concluye el examinador, el experto medio en Ja materia combinaria
las enseflanzas de la anterioridad D1 con las de la anterioridad D2 para llegar de
manera obvia a la materia objeto de la presente solicitud. Al respecto, el
solicitante quisiera hacer los siguentes comentarios.

La presente invencién se relaciona con una composicion granulada nueva y
mejorada de un compuesto activo conocido, la cual incluye un parimetro
especifico relacionado con el tamano de granulacidn. Una de las principales
ventajas de dichos nuevos grinulos relativa a las formas granuladas anteriores se
menciona en la solicitud, en la pagina 2, parrafo 5, a saber:

“Tradicionalmente, los granulos pesticidas son formulados en base mineral o
celnlosa, tal como arcilla, tierra de diatomdceas, silice, magorca de maiz, hollgo
de cacabuate, papel o azsicar. Estos materiales tienden a ser hidrofilicos o
higroscdpicos, lo cual no solo proveca facilmente la formacion de grumos en los
recipientes de empaque una veg, abiertos, sino que también induce la degradacién
guimica, la cual reduce sy vida ditil, Por lo tanto, se requiere una composicion
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gue no solo esté esencialmente libre de agua sino también sea suficientemente
hidrofsbica para sobrellevar una larga vida de anaquel.”

Como se puede observar, las nuevas formulaciones son menos higroscopicas y
por lo tanto no denden a formar terrones. Ademas, las nuevas composiciones
tienen una mayor estabilidad contra la degradacién. En suma, las composiciones
reclamadas proporcionan un manejo mas facil al consumidor, o sea, por ejemplo
la vida 4til de producto es mayor y, si se usa, la eficacia del producto contra las
MOSCAS €5 Mayor.

ILa anterioridad D1 tiene que ver con cebos que comprenden compuestos activos
no relacionados estructuralmente; no se ensefa ni sugiere un neonicotinoide ni
mucho menos el tiametoxam. Ademis, aunque se menciona un tamafio de
particula deseado, el documento guarda silencio tespecto a una limitacidn
relacionada con la distribucién de tamafios. En este respecto, por favor note que
un tamafio de particula promedio significa una distribucién de tamafio de tipo
Gauss con un maximo en el valor dado. La presencia de particulas mas pequenas
que el tamafio promedio no se excluye en el documento del arte previo. Sin
embargo, se ha encontrado que es beneficioso de acuerdo con la presente
invencion excluir las particulas mas pequeias que 0,63 mm con el fin de
incrementar la vida en anaquel, previniendo la formacién de terrones y la eficacia
total. Por lo tanto, la patente de Estados Unidos claramente no hace obvia las
composiciones de cebo reclamadas, especialmente porque no hay sugerencia
alguna en D1 que proporcione composiciones que tienen el ingrediente activo
especifico o el tamafio de granulo vy la distribucién de tamafio de granulo con el
fin de proveer cebos mejorados que tienen las ventajas que se mencionan atriba.

Por su parte, la anteriotidad D2 no subsana las deficiencias de la anterioridad D1
ya que, si bien menciona los neonicotinoides incluyendo el tametoxam para el
control de moscas, dicha anterioridad se enfoca en compuestos neonicotinoides
completamente diferentes y no ensefia ni sugiere formulaciones de cebos a base
de neonicotinoides, por lo que el técnico con habilidad en la materia no podria
basarse en D2 para dervat la presente solicitud. Por Gltimo, D2 no hace mencion
alguna al tamafio de particula o a la distribucién del tamano de particula.

En vista de lo anterior, es clato que la combinacién de las anterioridades D1y D2
no es obvia para el experto medio en la materia al momento de desarrollar la
invencién. Por lo tanto, el solicitante respetuosamente le pide al examinador que
no se enfoque solamente en el “Como” y el “Que”, sino que también se pregunté
“Por qué”, sPot qué combinaria ¢l experto medio en la materia las anterioridades
D1 y D2 al momento de desarrollar la presente invenadn? Como se puede
observar de los argumentos anteriores, ni la anterioridad D1 ni Ia anterioridad D2
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ensefian o sugieren la combinacién de caracteristicas de la presente solicitud, tales
como el uso de tiametoxam en formulaciones granuladas de cebo para moscas, ni
la importancia del tamafio de particula del cebo para moscas, ni mucho menos
que mantenet una distribucién especifica del tamafio de particula le confiere al
producto una baja higroscopicidad y una resistencia 2 formar terrones,
mejorando la estabilidad del almacenamiento del producto y, por ende, su vida
util.

La presente invencion va mis alla de simplemente agregarle tiametoxam a las
formulaciones de D1, la presente invencién busca una forma sencilla de mejorar
la estabilidad, efectividad y vida utl del producto sin necesidad de agregarle
compuestos adicionales. Ni D1 ni D2 enseflan o sugieren un método para
mejorar la vida utl, la eficiencia y la estabilidad de almacenamiento de una
formulacién granulada para el control de moscas. Por lo tanto, la presente
solicitud no tesulta obvia a partir de la simple combinacién de las anterioridades
D1yD2.

En resumen, me permito decir que gracias a las modificaciones expuestas en el
punto 1 de este memorial y los atgumentos anteriormente mencionados, la
presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de claridad y nivel
inventivo respecto a las composiciones expuestas en el capitulo reivindicatorio
adjunto. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva reconocer
estos requisitos y conceder el ptivilegio de patente de invencion a la solicitud en
estudio.

Seflor Superintendente,

Q RODRI

CC. 41.654.882 d¢ Bogota
TP 20824
Caéd. 008
CHR/str
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REIVINDICACIONES

Un cebo granulado para el control de moscas caseras al interior de casas y
establos, depdsitos de alimento e instalaciones sanitarias caracterizado
porque comprende

un agente para ¢l control de insectos, el cual es tiametoxam, en una
proporcion de 0,01 por ciento a 5 por clento;

uno o mas cebos, seleccionados del grupo que consiste de muscalure,
hexalure, medlure, vanilina, terpineol, farnesol, geraniol, feniletanol y cis-9-
tricoseno en una proporcién de 0,001 por ciento a 0,5 por ciento,

uno o mas alimentos, seleccionados del grupo que consiste de lactosa,
maltosa y glucosa en una proporcion superior a 0 por ciento y hasta 25 pot
ciento; y

uno o mas materiales de relleno, seleccionados del grupo que consiste de
sacarosa, fructofuranosa y glucopiranosa, en una proporcion superior a 0
por ciento y hasta 90 por ciento; cada uno relativo al peso de la
composicion; y

en donde el tamario del granulado esta entre 1 y 5 mm y la cantidad de
particulas menor a 0,63 mm es inferior al 5%.

Un cebo granulado de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizado
porque comprende uno o mas constituyentes adicionales seleccionados de
un constituyente amargo, un tinte, un estabilizador estructural y un
ténsido.

Un cebo granulado de acuerdo con la reivindicacién 2, caracterizado
porque comprende, como constituyentes adicionales un constituyente
amargo, un tinte, un estabilizador estructural y un ténsido.

Un cebo granulado de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3,
caracterizado porque el agente para el control de insectos es tiametoxam;
el cebo es cis-9-tricoseno; el alimento es lactosa, y el material de relleno es
$acarosa.

Un cebo granulado de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 a 4,
caracterizado porque el agente para el control de insectos es tiametoxam;
el cebo es ci1s-9-tricoseno; el alimento es lactosa; el materila de relleno es
sacarosa; el constituyente amargo es benzoato de denatonio; el tinte es 2-
((4 = cloro -2 - nitrofenl) azo) -N- (2 - metoxifenil) -3 - oxobutiramida; el
estabilizador estructural es maltodextrina y el ténsido es un ténsido 2 base
de homo o copolimeros de polivinilpirrolidona.

Un cebo granulado de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5,
caracterizado porque el agente para el control de insectos esta presente en
una proporcion de 0,1 por ciento a 2 por ciento.



Un cebo granulado de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 a 6,
caracterizado porque el agente para el control de insectos en la
composicién esta presente en una proporcion de 0,01 por ciento a 5 por
ciento, €l cebo en una proporcién de 0,001 por ciento a 0,5 por ciento, el
alimento en una proporcién superior al 0 por ciento y hasta 25 por ciento,
el material de relleno en una proporcidn superior al 0 por ciento y hasta 90
por ciento, el constituyente amargo en una proporcion superior al 0 por
ciento y hasta 0,1 por ciento, el tnte del cebo en una proporcion superior
a 0 por ciento y hasta 1 por ciento, el estabilizador estructural en una
propotcidén supetior 2 0 por ciento y hasta 25 por clento, y el ténsido en
una proporcion superior a O por ciento y hasta 0,1 por ciento del peso de
la composicion.,

Un cebo granulado de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 a 6,
caracterizado porque el agente para el control de insectos en la
composicion esta presente en una proporciéon de 0,5 por ciento a 1,5 por
ciento, el cebo en una proporcidén de 0,05 por ciento a 0,15 por ciento, el
alimento en una proporcidén superior al O por ciento y hasta 10 por ciento,
el material de telleno en una proporcion superior al 0 por ciento y hasta 80
por ciento, el constituyente amargo en una proporcién superior al 0 por
ciento y hasta 0,005 por ciento, el tinte del cebo en una proporcidén
supetior a 0 por ciento y hasta 0,1 por ciento, el estabilizador estructural en
una proporcidn superior a 0 por ciento y hasta 10 por ciento, y el ténsido
en una proporcién supetior a 0 por ciento y hasta 0,05 por ciento del peso
de la composicion.



