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1. Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, en mi condicién de apoderada de la sociedad solicitiante
de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. 8890 notificado por fijacion en lista
el 21 de mayo de 2013. i

2. Mediante oficio No. 8890 se puso en conocimiento del solicitante el informe‘que
contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de
patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren a la claridad db la
reivindicacién 1 y al nivel inventivo de las reivindicacion 1 en vista de los documentos D1:
W02004052280, D2: CA1254560 y D3: Jaworski A, et al., Journal of Molecular Structure,
223, pags 63-92, Elsevier Sciences Publishers B. V., Amsterdam, ]

3. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se

desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDU SIN FRONTERAS”
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3.1 Modificaciéon de una solicitud en framite

De acuerdo con el articulo 34 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, donde se establece que la modificaciéon de una solicitud és posible en cualquier
momento del tramite mientras no implique una ampliacién de 'la solicitud inicial, me

permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 1 reivindicacion

1

En este nuevo pliego reivindicatorio, la reivindicacion 1 ha éido limitada a aquellos
compuestos que se encuentran debidamente soportados en la desé;:ripcién de la presente
solicitud. En particular, se limité sustancialmente el alcance de Iosiradicales R1y R2 del
compuesto de formula (1), con base en los compuestos sustituyentl'les que se encuentran

debidamente soportados en los ejemplos de la presente solicitud, tal y como lo sugirié el
sefior Examinador.
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De esta forma se supera la objecién de claridad del pliego, reivindicatorio de la

N . I
presente invencion. :
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3.2 Observaciones con respecto a la falta de Nivel Inventivo

|
|
{

El Examinador concluye que los documentos D1, D2 y D3 afecl?ltan el nivel inventivo

de la presente invencion. A este respecto, mi representada desea poner de presente lo
siguiente: “

Con respecto al segundo andlisis de nivel inventivo, consideramos en primera
instancia lo citado por el articulo 18 de la Decisién 486: ;

El articulo 18 de la Decision 486 sefala lo siguiente: "

“Articulo 18.- Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo, si para una
i

persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa
I

invencidn no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del
estado de la técnica”.



Una invencion se considerara inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a
partir del arte previo para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto
a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluacion debe colocarse en el
momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemp?lado
en la solicitud y para el cual poseia la literatura y el conocimiento disponibles en dicho
momento. '

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al analisis del
nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una
combinacién de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si
una persona medianamente versada en la materia encuentra ensefianzas o sugerencias
claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de
manera obvia a la invencion 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 aporta un salto tecnolégico en la regla técnica. I

|

De esta manera y teniendo presente que la evidencia de efectos inesperados o
sorprendentes de la materia reivindicada, son indicio de nivel inventivo, vale la pena
resaltar que los compuestos reclamados en el nuevo pliego reivindicatorio presentarli una
bioactividad en contra de los patégenos de las plantas, como es el caso especifico d'e los
compuestos 15y 84 (expuestos en la tabla 1, de esta solicitud), |la cual es absolutarrLente
inesperada y por tanto completamente impredecible a partir de los compuestos divulgados
en D1-D3. Lo anterior, teniendo en cuenta que ninguno de los documentos citados por su
Despacho proporciona ensefianza o sugerencia alguna que motive a una persona
versada en la materia a obtener los compuestos aca reivindicados o a prede¢ir la

actividad funguicida y obtenida con dichos compuestos. i

Por lo tanto, se le solicita respetuosamente al sefior Examinador, que se rerﬁita a
los resultados presentados en las tablas y los ejemplos de esta solicitud, que sustena el
efecto inesperado en la actividad fungicida de los compuestos de ésta invencién i/ asi
mismo se reconozca la altura inventiva que éstos poseen sobre el estado de la técnic:a.

!
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Del incorrecto analisis del nivel inventivo.

Por ultimo y sin ser menos importante, queremos poner de manifiesto que el
analisis de nivel inventivo realizado a la presente solicitud, no cumple con la
jurisprudencia vigente y la cual se encuentra relacionada en el INSTRUCTIVO PARA
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EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD
publicado por su Despacho, con respecto a la forma de llevar a cabo el andlisis de nivel
inventivo, a través de la metodologia Problema-Solucién, y donde se refiere que para
aplicar el método se debe tener el siguiente paso: '

Método “problema-solucién”

(.))
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- Identificar el estado de la técnica cercano a la invencion reiviridicada

|

El estado de la técnica cercano debe ser un documento que se
encuentra en el mismo campo técnico gue la invencion o trata db solucionar el
mismo problema o uno semejante. Suele ser el que tiene mas 'paracteristicas
en comun con la invencién o presenta leves modificaciones dje estructura e
indica la misma funciéon, propésito. En_caso de que i haya varios
documentos relacionados, el estado de la técnica cercano es el
documento que menciona una funcién, propésito, problema a resolver 6
actividad semejante al de la invencién. |
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Teniendo en cuenta lo anterior, respetuosamente ponemos de presente que dentro
de los errores que ha cometido su Despacho en la aplicacién del método estan:
l

- El Estado de la Técnica cercano a la invenciéon debe ser un documento

|
que se encuentra en el mismo campo técnico que la invencién o trata de
|

solucionar el mismo problema o uno semejante. En caso de que haya varios

documentos relacionados, el estado de la técnica cercano es el documento

que menciona una funcién, propésito, problema a resolver 6 actividad

semejante _al de la invencidn. El Sefior Examinad&i)r ha citado tres

documentos como los mas cercanos; en consecuencia no ha utilizado el
. u
método de forma correcta pues debe escoger un_documento de acuerdo a las

|
reglas que dicta el método.
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- Dado que se tomaron tres documentos simultaneamente para realizar el
|
examen de nivel inventivo, no es posible que el Sefior Ex:-Tlminador determine

la diferencia entre la invencion y estado de la técnica cercano pues se trata de

|
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diferencias disimiles procedentes de las anterioridades lo que conlleva

incongruencias en el analisis.

- Como se observa, la pregunta desarrollada por el Examinador es una pregunta
inapropiada de acuerdo con el método problema-solucién pues la misma no
esta basada en la comparaciéon de la invencidon, como un todo, frente a las
ensefianzas del documento mas cercano del estado del arte, sino en la
solucion propuesta al problema técnico frente a los documentos donde dicha
solucion puede ser encontrada o sugerida, lo que constituye un analisis en

retrospectiva (hindsight), el cual esta prohibido en nuestro ordenamiento.

- Dado que no se ha determinado el (singular) estado del arte mas cercano, no
es posible evaluar si la invencidon reivindicada, partiendo del estado de la
técnica cercano y del problema técnico objetivo, habria sido obvia para la

persona medianamente versada en la materia.

- El Tribunal es claro en establecer que “El examinador no debe basarse en
apreciaciones personales; toda objecién respecto a la falta de nivel inventivo
de una invencién debe probarse a partir del estado de la técnica” (proceso 36-
IP-2010). Como ya se ha demostrado, el Sefior Examinador no ha probado la
falta de nivel inventivo toda vez que siguié una metodologia ajena a lo que
dicta la practica; en consecuencia las conclusiones a las que llega se basan en

apreciaciones personales que son totalmente contrarias a lo que deberia hacer
el Sefior Examinador

En consecuencia, consideramos que el analisis hecho por el sefior Examinador
carece de validez toda vez que es evidente que el Examinador cometié un error en el
momento de sefialar a TRES DOCUMENTOS SIMULTANEAMENTE, D1, D2 y D3, como

los mas cercanos a la invencion. Esto causa que el método haya sido mal aplicado dado

que al no existir un Unico documento como el mas cercano, no es posible determinar una
unica diferencia que, a su vez, permita establecer el problema técnico a resolver de forma
inequivoca. En consecuencia, las conclusiones que saca el examinador no tienen
sustento pues el método ha sido incorrectamente aplicado.



i

En el evento que su Despacho no esté de acuerdo ccj)n los anteriores
planteamientos, respetuosamente solicitamos que se indique por qu;é los documentos
citados hubieran sido relevantes para prever la solucién al problema téc‘-:nico aca sugerida,
cual es el documento mas cercano del estado del arte y cual era, a la fecha de la
prioridad, las ensefianzas globales del estado del arte frente a las cualés se debe evaluar
la presente invencidn, para efecto de evitar un andlisis en retrospectiva (“hindsight” 6 “ex

post facto”) como el que se ha hecho en el presente caso. |

4. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el
Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la sohcuud de patente.

En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podra ser
negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acmlon oficial No. 8890,
toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha décisién violaria tanto
el tenor literal del articulo 45 de la Decision 486 como el derecho confstituciona| al debido
proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del articulo 4‘:5, respetuosamente
solicitamos al Examinador expedir una nueva accion oficial que permit,Ia a mi representada
contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cfumplir los requisitos

de patentabilidad.
, |



5. Anexos

¢ Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 1 reivindicacion

Seifior Director,

r2 Bbrnanan b,

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

COLO-10975-0841-150-7
pN AHA\AHA\NID-249250\WPC 10975
No. M-2013-249250\AHA



REIVINDICACIONES MODIFlCADAS

1. Un compuesto de la formula | 1

en donde R' es
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