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Referencia : Expediente No. 06.044354
Asunto : Defensa a oposicién de solicitud de
patente de invencién titulada:

“COMBINACIONES DE PRODUCTOS ACTIVOS CON

PROPIEDADES INSECTICIDAS Y ACARICIDAS”
Solicitante : BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT.
Opositor : PROCAPS S.A

I. ALEGATOS CONTESTACION OPOSICION

Yo, Emilio FERRERO, en mi condicidén de apoderado de la
sociedad solicitante BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT, por
el presente esgscrito doy resgpuesta a la oposicién formulada por
la doctora ELIANA TISAURA MORENO BOHORQUEZ, apoderada de la
sociedad PROCAPS S.A contra la solicitud de patente de invencidén
titulada: “COMBINACICONES DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDADES
INSECTICIDAS Y ACARICIDAS” gue se tramita en el expediente de la

referencia.

II. CONTESTACION DENTRO DEL TERMINO LEGAL

El Oficio N° 3491, que dispone el traslado de la oposicién
formulada fue notificado por fijacién en lista el 07 de Marzo de
2008. Mediante memorial radicado el 8 de febrero de 2008
golicité un plazo de segsenta (60) dias para dar respuesta a este

oficio por lo que el término concedido vence el 4 de Septiembre
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de 2008; de manera gque la oposicién estd siendo contestada en

término legal.

III. RESPUESTA A LA PETICION

Me opongo a las peticiones de la sociedad PROCAPS S.A, y
en consecuencia solicito se declare infundada 1la oposicién
presentada y se otorgue la patente de invencidn tramitada bajo
el expediente No. 06.044354.

Iv. FUNDAMENTO FACTICO DE LA OPOSICION

Fundamenta el opositor su peticidn, en los siguientes

argumentos principales:

. 4.1 “la reivindicacidédn 9 se refiere al uso y no a la composicidn
farmacoldgica ¢ a un método de fabricaciédn mediante la cual se

obtenga un producto tangible”.

4.2 “El ejemplo 1 revela la preparacidén de N-[4-chloro-2-methyl-
6[[(1-metiletil)amino]carbonyl]phenyl 1-(3-chloro-2-pyridinyl)-3-
(trifluoromethyl) -1H-pyrazole-5-carboxamide. En la pégina 59, a
partir de la linea 9, se refiere a que la composicidén comprende
una cantidad bioldgicamente activa del compuesto de la formula I
(ver reivindicaciones 1, 8 y 11 a 13 de D1) en combinacidén con
una cantidad efectiva de agentes insecticidas vy acaricidas
(pdgina 60 a partir de la linea 11). Asi, las cosas, la presente
solicitud no es novedosa pues lo revelado ya se encontraba en el

estado de la técnica, particularmente en el documento D1”.

4.3 “En la pdgina 82, a partir de la linea 11 de dicho documento
D2, gse revela gque la composiciédn puede presentarse en
combinacidn con un a cantidad efectiva de agentes insecticidas vy
acaricidas. Por lo tanto, la presente solicitud no eg novedosa
pues lo revelado ya se encontraba en el estado de la técnica,

particularmente en el documento D27.
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V. RESPUESTA A LOS HECHOS Y ALEGATOS

Con el fin de atender las anteriores observaciones y de
acuerdo al articulo 34 de la Decisidén 486, se presenta un nuevo
capitulo reivindicatorio como sustituto del anteriormente
presentado. En este nuevo capitulo reivindicatorio los
compuestos de formula (I) se han limitado a 2 compuestos
(compuesto (I-1) y (I-2)) y los del grupo 2 se han limitado a 4
compuestos (Diafentiuron (2-2), Abamectina (2-5), Endosulfan (2-
17), Espinosad (2-20)), de acuerdo a lo divulgado en las paginas

19 v 20 de la presente solicitud de patente.

Adicionalmente, 1la definicién de las antranilamidas de la
formula (II-1) se ha restringido a los compuestos preferentes

divulgados en la pagina 32 de la especificaciédn;

Ademdas, La proporcién en peso de la mezcla se ha incluido en la

reivindicacidén 1;

Finalmente la reivindicacién 9 se ha eliminado del nuevo pliego

reivindicatorio.

De tal manera que el nuevo capitulo reivindicatorio esta

constituido por dos (2) reivindicaciones.

Teniendo en cuenta las modificaciones realizadas al capitulo
reivindicatorio, a continuacién me permito presentar a
consideracién de este Degpacho, por qué la oposicidn carece de
fundamento alguno teniendo en cuenta que la presente invencidn

. ea novedosa frente a las referencias citadas:

Los documentos D1 y D2 abarcan amidas de &cido antranilico vy
divulga largas listas de potenciales insecticidas y otros posibles
compuestos para combinar con amidas de 4&acido antranilico a lo
largo de varias paginas ( Ver Paginas 59 a 61 de Dl y pagina 82 a
84 de D2). Por ejemplo, D1 (Ver pagina 59)divulga lo siguiente:
scompuestos de esta invencién también pueden mezclarse con uno o
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mds agentes bioldgicos incluyendo insecticidas, fungicidas,
nematocidas, bactericidas, acaricidas, reguladores de
crecimiento...compuestos biolégicamente activos”. Sin embargo,

tanto D1 como D2 no divulgan datos experimentales que soporten las
posibles combinaciones que pueden presentarse a partir de las
extensas listas de compuestos potenciales revelados.
Adicionalmente, no revelan ninguna enseflanza con respecto a las
proporciones en las que los compuestos deberian ser mezclados y
agsimismo no revelan ni describen especificamente las composicicnes
reivindicadas en el nuevo pliego reivindicatorioc y que las mismas
podrian presentar un efecto sinérgico (o datos biolégicos que

gustenten dicho efecto).

Asi entonces, la materia acd reivindicada se debe tener como
novedoga porque indicaciones o formulas generales contenidas en un
documentc anterior no destruyen la novedad de @ compuestos
especificos de una solicitud de patente posterior, tal y como lo

seflala el Manual Andino de Patentes:

“Una férmula general no destruye la novedad de un compuesto © un

subgrupo de compuestos incluidos en ella”.

De otro lado, se debe tener en cuenta gue para obtener la
composicién acd reivindicada fue necesario seleccionar sus

compuestos de por lo menos dos (2) listas de compuestos

diferentes, lo cual, también de acuerdo con el Manual Andine de

Patentes, le otorga novedad a la presente invencidén, veamos:

“Sin embargo, si hay que hacer una seleccidén en dos listas o més

de substituyentes para llegar al objeto de la reivindicacidn,

entonces se considera gue hay novedad”.

Por otro lado, mi representada desea poner de presente gque de
manera sorprendente se encuentra que las composgiciones
reivindicadas en la pregsente solicitud de patente (conformadas por
una amida de Adcido antranilico y uno de 1los 6 compuestos
mencionados anteriormente) en cantidadeg determinadas presentan un
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efecto sinérgico, el cual se encuentra debidamente sustentado en
la descripcién de la presente solicitud de patente ( Ver pagina 49
y 73-85), en donde el incremento en la eficiencia se demuestra
claramente con los datos biclégicos presentados.

Por lo tanto, debido a que el nuevo capitulo reivindicatorio se
dirige a composiciones que contienen 6 compuestos de formula (I) o
grupo 2 y una amida de &dcido antranilico de formula (II-1) en un
rango de proporciones de mezclas especifico, y ademés las
composiciones reivindicadas divulgan una nueva caracteristica
técnica que no es revelada en el estado de la técnica citado por
la parte opositora, la compogicidén reivindicada en el nuevo pliego
reivindicatorio debe considerarse como novedosa frente a D1 y D2.

Con respecto a la objecidn formulada por aplicacidén industrial,
debido a que la reivindicacién 9 ha sido eliminada del nuevo
. pliego reivindicatorio, la objecién formulada a este respecto se

debe tener por superada.
VI. PETICIONES

Por los anteriores hechos, solicito respetuosamente a este

Despacho proceder a:

6.1. Declarar infundada la oposicidén presentada por la sociedad
PROCAPS S.A.

6.2. Conceder la patente de invencidn titulada: “COMBINACIONES
DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDADES INSECTICIDAS Y

ACARICIDAS", cuyo titular es BAYER CROPSCIENCE
. AKTIENGESELLSCHAFT, que se tramita en el expediente de la
referencia.

VII. PRUEBAS

Comedidamente solicito se tengan como pruebas en este
asunto, todos y cado uno de los documentos que obran en el

expediente de la referencia.
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VIII. NOTIFICACIONES

ef\

M1 representada y yo recibiremos notificaciones en la
Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogado ubicada en
la carrera 4* N° 72 - 35 de esta ciudad de Bogota, D.C.

IX. ANEXOS

* Nuevo rliego reivindicatorio conformado por 2
reivindicaciones.

e Formulario para modificaciones.

e Recibo por concepto de modificaciones en solicitud pendiente.

» P
Sefiora Jefe, (///// - (
T . -

AP G N,
. EMILIO FERRERO
T.P.A. N° 31.929

COLO 13549 264 001 0
¢ COLO 13549 841 064 0
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIHA

Espacio reservado para el adhesivo de radicacion

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

Teléfono: 546 09 70 : 2494070

- [E'mail:  dlientes@camyp.com o
IDENTIFICACION
Nombre: Emilio FERRERO
Direccion: Carrera 4° No. 72-35 ce. D_E_I Nt L]
REPRESENTANTE | Teléfono: 347 36 11 Fax: 21792 11
O APODERADO . . . A
E-mail: cavelier@cavelier.com

@ Anexos
Comprobante de pago de la tasa por $103.000, por concepto de modificaciones.

[x]
E] Paderes, si fuere el caso
]

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

MGM

Namero: 438.019 TP 31.928




REIVINDICACIONES.

1. Una composicién caracterizada porgue contiene una combinacidn
de compuestos activos gque presenta un efecto sinérgico, y esta

constituida por al menos un compuesto de formula (I) seleccionado
de:

0

-1}

(1-2)

o

o al menos un compuesto con actividad acaricida (grupo 2)
seleccionado de:

(2-2)abamectina,

(2-5)diafentiuron,

(2-17) espinosad,

(2-20) endosulfan;

Yy al menos un compuesto activo del grupo

de antranilamidas de
formula (ITI-1)

en el cual:

R® representa hidrégeno o metilo,




R® representa C,., alquilo ( en particular metilo, etilo, n-
isopropil o n-, iso-,sec-,tert-butilo),

R* representa metilo, trifluorometilo, trifluorometoxi, fluorina,
clorina, bromina o iodina,

R® representa hidrégeno, fluorina, clorina, bromina, iodina,
trifluorometilo o trifluorometoxi,

R’ representa clorina o bromina,

R’ representa trifluorometilo, clorina, bromina, difluorometoxi o
trifluorometoxi,

Y en donde la proporcidén en peso de al menos un compuesto de
formula (I) o un compuesto con actividad acaricida (grupo 2) y un
compuesto del grupo de antranilamidas de formula (II-1) es de
500:1 hasta 1:50.

2. Una composiciédn de acuerdo a la reivindicacién 1, en donde la
proporcién en peso de al menos un compuesto de formula (I)
seleccionado de

]
' ~G~~CHzCICH,),
LG

(1)

(-2

© al menos un compuesto con actividad acaricida (grupo 2)
seleccionado de

-2)abamectina,
-5)diafentiuron,
17) espinosad,
20)endosulfan

y al menos un compuesto activo del grupo de antranilamidas de
formula (II-1) es de 25:1 hasta 1:10.

MGM\MGM\ ID-133439\WPC13549
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2020
Bogota, D.C., (27 de Octubre del 2010)

- Apoderado: Emilio Ferrero

ASUNTO Radicacién 06-44354
Tramite 002
Evento 001
Actuacion 3230_ L
Oficio LT I
Folios 003
Patente de Invencion X ‘Patente de Modelo de Utilidad [
Via Nacional s O Tl :;“'f"‘v?{ﬁ'ié,é?’i QRIS TR O
Via PCT (fase nacional) [ ]  Capd  [X]  Cap.il [ ]
No. Sol. Internacional PCT/EP2004/012329

Fecha de Presentacion Internal.- - 10 de Octubre de 2004.

Como resultado del examen de fondb, realizado con fundamento en el articulo 45
de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

1.1. Descripcién: Folios: 50 a 134 (capitulo descriptivo original)

1.2. Reivindicaciones:  Folios: ,1'35 a 163 (capitulo reivindicatorio original)

1.3.  Prioridad: 14 de noviembre del'2d03, AE?EE"'Z:'N,,O solicitud. 10353281.1

s ’7'7_(. PR
R \,fg




2. Analisis de la Prioridad

Se comparé el contenido de la materia presentada en el documento de prioridad
con la materia de la solicitud enoontrando que esta coincidia; por lo que la
prioridad es aceptada.

Lo LA S s B H
TR TSP A
b A AT

3. Objeto de la invencion

o Titulo de Ja solicitud: "Combinaciones de productos activos con
propiedades insecticidas y acaricidas”.

El objeto de la presente solicitud de patente de invencién consiste en:

Reivindicaciones 1 a 7: Agentes que contiene una combinacién de productos
activos, con actividad sinergica, constituidos por compuestos de la formula (1)
(grupo 1) o un compuesto con actividad acaricida (grupo 2).

Reivindicacién 8: Agentes segtn las reivindicaciones 1 a 7 que contienen
compuestos de la formula (I) (grupo 1) o al menos, un compuestos con
actividad herbicida (grupo 2) y al menos una amida del &cido antranilico de
la formula () en la proporCIon de 500 1 hasta 1 50

Reivindicacién 9: Empleo de la mezo/a con act/wdad sinérgica, como la que se
ha definido en las re/wnd/cacmnes 1-a 7 para la lucha contra las pestes
animales. _

Reivindicacién 10: Procedimiento- para-la -obtencién de agentes pesficidas,
caracterizado porque se combina una-mezcla, con actividad sinérgica, como
se ha definido en las reivindicaciones 1 a 7, con agentes extendedores y/o
con substancias tensioactivas. EER

El solicitante en el capitulo descriptivo presenta el siguiente objeto de la
solicitud: * La presente invencién se refiere a nuevas combinaciones de
productos activos, que esta constituidas por cetoenoles ciclicos, conocidas,
por un lado y, por ofro lado, por otros productos activos insecticidas
conocidos y que son adecuados, de una manera muy buena, para la lucha
contra las pestes animales tales como los insectos y acaros indeseables”.




s Clasificacién /nternacion‘alr de Patentes (IPC.): AOTN 43/56

4. De la solicitud de Patente‘
41.  Descripcion (articulo 28 D. 486)

En la solicitud se presenta una gran cantidad de agentes que presentan una
actividad sinérgica; en el capitulo descriptivo no se encuentra un suficiente
sustento para todas las posibles combinaciones de productos activos que se
pretenden proteger con la solicitud, por 1o que es necesario ajustar la solicitud a
los agentes para los cuales se ha demostrado una actividad sinérgica.

De acuerdo a lo anterior, el’ capltulo descriptivo de la solicitud no cumple con lo
establecido en el artc. 28 de a Decision 486 o art 22 del Tratado PCT.

4.2 Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

En la reivindicacion 1 se e'stén presentando agentes con actividad sinérgica,
dichos agentes se encuentran constituidos por medio de compuestos que se
derivan de la férmula 1 (grupo 1)y por compuestos del grupo 2. Para los
compuestos que se derivan de la formula 1 se presentan seis radicales para
cada uno de ellos se presentan al menos 4 significados dentro de los cuales se
encuentran radicales que representan funciones organicas muy diferentes; sobre
todo para los radicales A4, A3 y G1. De otra parte, en la solicitud se presenta que
el agente puede estar conformado por compuestos con actividad acaricida el
cual puede ser seleccionado de mas de 30 compuestos.

Por lo tanto, los agentes no se encuentran definidos adecuadamente ya que los
componentes principales estan descritos de;una manera muy amplia, este hecho
ocasiona que la solicitud no presente claridad ni:concisién,

En la reivindicacion 6 se presenta que:los agentes contienen los compuestos de
la formula (ll) para estos’ compuestos también se presentan significados muy
amplios y variados para sus radicales. De otra parte, si los compuestos de
formula (Il) son esenciales para la invéncion es necesario presentarlos en la
reivindicacién 1 ya que esta reuvmdmamén debe contener la totalidad de la
invencion. SIS SR T R
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El procedimiento para la obtencnon de agentes pesticidas que se presenta en la
reivindicacion 10 no presenta las caracteristicas  técnicas necesarias para
diferenciarlo de una mezcia convencuonal de prmolplos activos.
2 i g

En la reivindicacién 1 se enuncia qtie los agen‘tes se encuentran constituidos por
compuestos de formula 1 o 'un'compuesto  con‘actividad acaricida (grupo 2); tal
como se encuentra presentada esta reivindicacién: no es posible definir si los
agentes reclamado contienen solamente'ios’ compuestos de formula 1 o también
incluyen los compuestos del grupo 2 ya que la expresion “O” es ambigQa.

De acuerdo a las anteriores observaciones el capitulo reivindicatorio de la
solicitud no cumple con lo establecido por el articulo 30 de la Decision 486 .

5. Unidad de invencion (articulo 25 D 486)
La solicitud no guarda Unidad de Invencién por las siguientes razones:

1) Los compuestos de formula 1 no se han definido de manera conveniente
ya que de acuerdo a los signhificados que se presentan para los radicales
sustituyentes se presentan una gran variedad de compuestos que es
posible derivar de la-formula-1. De otra parte las combinaciones de los
compuestos de férmula 1'y de'los ‘compuestos con actividad acaricida
tampoco se definen adecuadamente ya que no se especifican las posibles
combinaciones ya que tal como se plantean podrian ser mas de treinta;
dentro de las cuales no es’pPésibleireconocer un Unico concepto comun
inventivo ya que tanto los compuestosiderivados de formula 1 como los
compuestos con actwsdad acan@:daf*son Gonbcsdos

Phega 3t

E A1 :
2) Se reclaman composiciones d:ferentes dentro de una misma solicitud ya
que estarian los agentes constituidos por los compuestos derivados de
formula 1, agentes constituidos por compuestos de férmula 1 y por un
compuesto con actividad acaricida; agentes constituidos por compuestos
de férmula 1, un compuesto con actividad acariciday un compuesto de

la formula (). : '

!U., PSS

Por lo tanto, se debe ajustar la solicitud  de tal manera que sea posible
reconocer un tnico concepto comun inventivo.




6. Reivindicaciones relativas a un uso 0.a un segundo uso (articulos 14

y 21D 486) ,
La reivindicacion 9 es explicita al presentar el empleo de una mezcla con
actividad sinérgica constituida por los compuestos de formula 1 y compuestos con
actividad insecticida.

7. Analisis de la Oposicidn: (articulo 43 D. 486);

La sociedad PROCAPS interpuso una oposicién contra la solicitud y en ella se
manifiesta que los documentos WO 03015519 (D1) publicado el 27 de febrero
del 2003 y WO03016284 (D2) publicado el 27 de febrero de 2003 pueden afectar
los requisitos de patentabilidad de la solicitud. - ,

Revisando el documento D1 en él se presentan composiciones que se encuentran
constituidas por los compuestos-de-formula (1) y. .compuestos bioldégicamente
activos; para estas composiciones no se especifica que incluyan compuestos de
formula (Il) como si se presenta en la solicitud; -de tal manera que el documento
D1 no podria afectar la novedad. de la: solicitud pero si podria afectar el nivel
inventivo de la misma combinandolo. con. otro documento que se encuentre
cercano al estado del arte. :

Con respecto al documento D2 . en él se presentan compuestos derivados de
formula (1) y de manera general presenta que estos compuestos pueden estar
combinados con al menos un compuesto o-agente para controlar invertebrados;
por lo tanto, lo revelado en este documento no es suficiente para afectar los
requisitos de patentabilidad de la solicitud.

En cumplimiento del articulo 45 de fa Decisién 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de
sesenta dias contados a partir de la fecha de notificacion de la presente
comunicacién. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a
pesar de la respuesta subsistieran los: lmpedlmentos para la concesion, se
denegara la patente.

Notifiquese el presente ofiio conforne alo dispuyesto en el numeral 5.2, literal e),
del capitulo quinto del titulo prnmer de la CIFCUIEY Unlca N° 10 de 2001,

ot A

ALIX CARMENEA CESPEDES DE VERGEL *
Directora de Nuevas Creaciones (C)
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El anterior requerimiento fue notificado” por fijacibn en lista, de fecha
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