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Reflerencia: ixpediente No. 13.111.895
Solicitud de Patente de Invencion titulada: “Composicion fungicida que

comprende un derivado de tetrazoliloxima y un derivado tiazolipiperidina™

Solicitante: Rayer CropScience AG

RECURSO DE REPOSICION

ALVARO CORREA ORDONLZ, mayor de edad y vecino de Bogota D.C., identilicado segin
aparcee al pie de mi [irma, en mi condicidn de apoderado de la sociedad Bayer CropScience
AG, domiciliada en Alemania, presento oportunamente el siguiente recurso de reposicion en
contra de la Resolucion 677 de fecha 15 de Enero de 2015, natificado por listado tinico de
notilicacion de propiedad industrial fijado ¢l 20 de Enero de 2015, con el propdsito de que se

revoque la mencionada resolucion.
1. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolucion 677 de fecha |5 de Enero de 2015, y en su lugar, se conceda el

privilegio de patente de invencion para la totalidad de las reivindicaciones (1 a 13).
2. ANTECEDENTES

2.1. La solicitud de patente tramitada en este expediente contiene 13 reivindicaciones de

las cuales 13 fueron modificadas, quedando linalmente 13 reivindicaciones (1 a 13). En la
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Resolucion impugnada, el Despacho niega el derecho de patente para las reivindicaciones | a

4,5a 7y 8a 10 con [undamento en falta de novedad.

2.2, Eista solicitud fue presentada ante ese Despacho ¢l dia 3 de Mayo de 2013 y se le

adjudicd el nimero de radicacién 13,111,893,

2.3, Habiendo cumplido con los requisitos formales, la solicitud fue publicada en la
Gaceta de Propiedad Industrial No. 670 del 28 de Junio de 2013.  sin que se hubicran
presentado opasiciones por parte de terceros. Se solicitd examen de patentabilidad el dia 28

de Noviembre de 2013,

2.4.  Siguiendo con el tramite normal, ese Despacho emiti6 el examen de fondo el dia 24
de Junio de 2014, en el cual objetd la novedad de las reivindicaciones | a 11, con
fundamento en las ensefianzas conlenidas en los documentos CO 11-151121 (D1) y WO
2010094728 (D2). Este requerimiento fue oportunamente atendido el 29 de Octubre de
2014,

25 Por medio de la Resolucion 677 de fecha 15 de Enero de 2015, notificada por
cdicto desfijado el dia 20 de Febrero de 2015, el Despacho niega las reivindicaciones 1 a 13
por cuanto considera que carecen unidad de invencion y de novedad a pesar de los

argumentos presentados por Ia solicitante en la respuesta al examen de fondo.

2.6, Iise Despacho menciona que la falta de wnidad de invencién se debe a que:

Y. ) el nuevo capitulo reivindicatorio no supera la objecion sohre falta de unidad de
invencion, por cianto carecen de un tinico concepto inventivo, el cual esti definido por la
composicion de: A) derivado de tetrazoliloxima y B) derivado de tiazolilpiperidina. Después
de una comparacion con el estaco del arte, se encontrd que esta combinacion de A) v B) no
se puede considerar el elemento conin inventivo que relaciona las modalidades de la
imvencion, puesto que estos dos compuestos ya estin dividgados en el documento DI,
Ademds, el componente C) fungicida y D) insecticida son fincional y estructuralmente
diferentes. Por lo tanto, ol capitulo reivindicatorio de la solicitud tal y como se encuentra
modificado, no cimple con el requisito de wnidad de invencion de conformidad con lo

dispuesto en el articnlo 25 de la referida Decision 486, en razon a que alli se establece que




"La solicitud de patenie sélo podya comprender una invencion o un grupo de invenciones

relacionadas entre si, de manera que conformen un tinico concepto inventiva"."

y a continuacion describe los cuatro grmpos inventivos que su Despacho considera contiene

¢l nuevo capitulo reivindicatorio.
en cuanto a la novedad su Despacho ha considerado que:

“Teniendo en cuemia el 10} grupo inventivo, es posible concluir que las caracteristicas
esenciales de la composicion de la reivindicacion 1, habian sido dividgadas previamente en
D1 o D2 porque de acuerdo con la tabla anterior las caracteristicas téenicas de la invencion
descrita en la reivindicacian 1 de la presente solicitud ya se enseiiaban de manera
independiente en las amteriovidades DI o D2, de tal forma que se concluve que la

composicion descrito en la reivindicacion 1, ya era conocido en el estado de la téenica.

I consecuencia, la reivindicacion I carece de novedad, segun lo dividgado de manera

independiente en cualquicra de los documentos D1 o D2,

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 4 no mencionan alguna caracteristica
que haga nueva la composicion de la reivindicacion 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo

establecido en el mencionado articido 16 de la Decision 486.

(...)

Teniendo en cuenta el 2° grupo inventivo, es posible concluiv que las caracteristicas
esenciales de la composicion de fa reivindicacion 5, habian sido dividgadas previamente en
D2 porque de acnerdo con la tabla anterior las caracteristicas téenicas de la invencion.
descrita en la reivindicacion 5 de la presente solicitud ya se ensefiaban en la anterioridad
D2, de tal fornia que se concluye que la composicion descrita en la reivindicacion 5, ya era

conocido en el esiado de fa téenice

En consecuencia, la reivindicacion 3 carece de novedad, segim lo dividgado en el

docimento DI,




Por su parte, las reivindicaciones dependientes 6 a 7 no mencionan alguna caracteristica
que haga nueva la composicion de la reivindicacion 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo

establecido en el miencionodo articilo 16 de la Decision 486.

(...)

Teniendo en cuenta el 3° grupo inveitivo, es posible concluiv que las caracteristicas
esenciales de la composicion de la reivindicacion 8, habian sido divilgaday previamente en
D2 porque de acuerdo con la tabla anterior las caracteristicas técenicas de la invencion
descrita en la reivindicacion 8 de la presente solicitud ya se enseiiaban en la anteriorided |
D2, de tal forma que se concluye que la composicion deserita en la reivindicacion 8, ya era

canocido en el estado de fo téenica.

I'n consecuencia, la reivindicacion 8 carece de novedad, segiin lo divileado en el

docimento D2,

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 9 a 10 no mencionan alguna caracteristica
que hagea nueva la composicion de la reivindicacion 8, por lo tanto, tampoco cumplen con lo

establecido en el mencionado articulo 16 de la Decision 486.

El solicitante argumenta, que la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad frente
a D1y D2 sin embargo esta oficina le aclara que tal como quedd demostrado en el numeral
7.3, las reivindicaciones I a 10 se encuentran afectadas en su patentabilidad, incumplicndo

el requisito de novedad.”
3. FUNDAMENTOQ DEL RECURSO
3.1.  Objeto de la invencion

Antes de entrar a discutir la patentabilidad de la presente invencion, considero importante

mencionar el abjeto de la presente solicitud.

La presente solicitud se relaciona con a una composicion plaguicida destinada a proteger
plantas, cultivos o semillas frente a enfermedades fngicas o dafios por insectos, y a los

métodos correspondientes de proteccion mediante la aplicacion de dicha composicion. De




forma mds precisa, ¢l objeto de la presente invencion es una composicion plaguicida basada
en un derivado de tetrazoliloxima y un derivado de tiazolilpiperidina, que ademas puede

comprender otro compuesto o sustancia activa lungicida y/o insecticida,
3.2 Unidad de imvencion

En relacion con la unidad de invencion, el solicitante ha decidido continuar solamente con
tres reivindicaciones en la presente solicitud de patente, respondiendo de esta manera a la

objecion de unidad de invencién.
3.3. Los requisitos de novedad y nivel invenlivo

La novedad de una solicitud esta legalmente definida en el Articulo 16 de la Decision 486
asi: “una imvencion se considerard nueva, cuando no esti comprendida en el estado de la
téenica. Ll estado de fa téenica comprenderd todo lo que hava sido accesible al piiblico por
tna descripeion escrita w oral, wtilizacion, comercializacion o cualquier otro medio aites de
la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso de la priovidad

reconocida,..”

En virtud de la anterior definicién, consideramos que los documentos DIy D2 no

constituyen documentos del arte previo que alecten la novedad de la presente solicitud.

El nivel inventive de una solicitud se encuentra definido en el Articulo 18 de Ia Decision 486
y s¢ establece cuando “si para una persona del oficio normalmente versada en la materia
téenica correspondiente, esa invencién no hihiese resuliado obvia ni se hiubiese derivado de

manera evidente del estado de Ta téeniced”,

Los documento DIy D2 no afectan ni la novedad ni el nivel inventivo de la presente
solicitud por cuanto la reivindicacidn 1 se relaciona con (A) el derivado de tetrazoliloxima
{6-[({[(Z)-(1-metil-1T1-tetrazol-S-il)(fenimetilen]amino yoxiymetil] piridin-2-il} carbamato

de terc-butilo) y (B) un derivado de tiazolilpiperidina de- formula (I11), mientras D2 describe

una compaosicion que comprende un derivado de tetrazoliloxima y otro compuesto fungicida.




Iis clare que la reivindicacion 1 se reficre a una combinacian especifica de un derivado de
tetrazoliloxima y un derivado especilico de tiazolopiperidina para la cual se ha mostrado un
cfecto sinérgico, micntras que D2 se relaciona con la combinacién de un derivado de
tetrazoliloxima y otro compuesto fungicida. Por lo tanto D2 no describe ni sugicre ninguna
combinacion de derivado de tetrazoliloxima y derivado de tiazolopiperidina tal como se

definid en la reivindicacion.

Iin los ejemplos de la presente solicitud, se suministran dalos experimentales para probar que
la combinacién de un derivado de tetrazoliloxima y un derivado de tiazolopiperidina
suministra un efecto sinérgico. Tal electo (éenico inesperado  praducido por dicha
combinacion no es obvio para la persona medianamente versada en la materia. La persona
medianamente versada no puede oblener fdcilmente una solucion téenica que involucre la
combinacién de un derivado de tetrazoliloxima y un derivado de tiazolopiperidina con base

en D2,

En relacion con DI por favor note que este documento se refiere a una tiazolilpiperidina con
cualquier ofro fungicida que incluye un derivado de tetrazolilo dilerente del de la presente
invencion y, ademds, no sc suministra ningin dato para combinaciones de tetrazoliloxima.
Por lo tanto mal se puede aducir que se alecta la novedad de la presente inveneion. Pero,
ademds, dicha posible combinacion no es evidente y por lo tanto tampoco se alecta el nivel

inventivo,

D2, de otro lado, describe tetrasoliloxima y otros fungicidas en general, sin embargo, no
existe ni la mas minima sugerencia de la tiazolilpiperidina en particular. Por lo tnato no se
puede hablar de alectacion de la novedad. Al ser esta posible combinacién no obvia,

tampoco sc puede alegar que sc alecte el nivel inventivo,

n razon a que ninguna de las referencia sugiere las combinaciones especificas, ellas no
podrian ser obvias, mucho menos al considerar que las presentes combinaciones poseen
electo sinérgico el ratifica ain mas el nivel inventivo de la presente solicitud. Se requeriria
un cantidad muy alta de experimentacion (cantidad indebida de cexperimentacion) y la
seleccion de compuestos provenientes de varias listas lo que hace claro que no se puede

hablar de afectacién del nivel inventive, mucho menos de la novedad.

6



De acuerdo con la explicacion anterior es clara 1a novedad y, también | el nivel inventivo de

la presente solicitud.

El salicitante ha decidido presentar un nuevo capitulo modificado mas limitado para hacer

aun mas clara tanto la novedad comeo el nivel inventivo de la solicitud,

Adicionalmente, el solicitante presente una solicitud divisional.

[in virtud de todo 1o anterior, se solicita otorgar el privilegio de patente para la presente

solicitud.

4. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Avenida 82 No. 10-62 Piso 6 de la

cindad de Bopota, D.C.

Alentamenie,

ALVARO CORREA ORDONEZ <_ )
C.C.N0.79.143.366 de | Isaquén
T.P.20.281

Anexo: - Nuevo capitulo reivindicatorio conformado por 3 reivindicaciones
- Formulario de modificacion -
- Tasa por el pago de reivindicaciones modificadas, -
- Solicitud divisional
- Tasa por ¢l pago de la solicitud divisional

- Tasa por el pago a las reivindicaciones adicional a la 10
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REIVINDICACIONES

1. Una composicion que consiste de;
A) el derivado de tetrazoliloxima

{6-[({[(Z)-(1-metil-1H-tetrazol-5-il}{fenilymetilen]amino}oxi)metillpiridin-2-il}
carbamato de terc-butilo

B) un derivado de tiazolilpiperidina de férmula (I1)

NN
ik
Y
CH;
(1

en la que
» R*representa independientemente un atomo de hidrégeno, un atome de haldgence, un alquilo C;-
Ce, un alcoxi C-Cs, un haloalquilo C1-Cs que comprende entre uno y 5 atomos de haldgeno,
ciang;
e urepresentai, 2,3, 405;
asi como sus sales, N-dxidos, complejos metélicos y complejos de metaloides o sus isdbmeros

Opticamente activos y sus mezclas;

en una relacién en peso A/B que varia entre 1/0,01 a 1/100;

2 Una composicién segun la reivindicacién 1 en donde la proporcion en peso A/B varia de 1/0,05 a
1/80.
3. Una composicion segtin una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2 en donde el derivado de

tiazolilpiperidina de formula (11) es 2-[5-metil-3-(trifluorometil}-1H-pirazol-1-il]-1-{4-[4-(5-fenil-4,5-dihidro-
1,2-oxazol-3-il)-1,3-tiazol-2-il]piperidin-1-il}etanona o

1-(4-{4-[5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]-1,3-tiazol-2-il}piperidin-1-il)-2-[5-metil-3-
(trifluorometil)-1H-pirazol-1-iljetanona

BOGRACOGINS-A2653688-V1-PI01D 00006 C AL NEIVINDICATORIC MODIFICADO DOCK
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DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificacion del Tramite
|:| Error material Modificacion a una Solicitud en tramite

il] Patente de Invencién
Patente de Modelo de Utilidad
Registro de Diseio Industrial
) Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante
Persona Natural [ ] Persona Juridica [

BAYER CROPSCIENCE AG
Nombhre o denominacion / Nombre o razén social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro ||  Pequefia[ ] Mediana [_| Otra [
Documento de identificacion:  [_]C.C. [(JcEe [JNT  [J] Otro Ntimero
Naclonalidad/Pals de constituclén Direccién y domicilio del titular Cludad
Alemania Alfred-Nobel-Strasse, 50 40789 Monhelm
Direccidn electrénica No. Fax Numera telefénico
alvaro.correa@bakermckenzie.com 3762211 6341500
D Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercic para que todas las

comunicaciones sean enviadas a {ravés de la direccidén de correo electronico

3. Datos del apoderado:
Correa Ordoiiez, Alvaro 79.143.366 20.281
Apellidos y Nombre Documento «le identiificacion Tarjeta profesional
Direccion y domicilio Cludad
AV. B2 No, 1062 Plso 5 Bogota
Direccidn electrénica No. Fax Nimero telefénlco
alvaro,correa@hbakermckenzie .com 3762211 6341500
En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial,
sirvase indicar el niimero de su radicacidn o protocelo de pader general

PI0Z-F17 vrl (2012-04-19)
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4. Datos del tramite
Correccioén:
Expediente No 13.111.895
Aparece
Dehe ser

Modificacion:

Modificacion al capitulo reivindicatorio.

De conformidad con el articulo 34 de la Decisidn 486 presento nuevo pliego conformado por 3
reivindicaciones que reemplaza el inicialmente presentado, el cual no amplla de manera alguna
el alcance de la presente invencién.

l:] Modificacion al capitulo descriptivo.

|:' Modificacion al resumen.

[:| Modificacion a los dibujos.

|:| Modificacion al solicitante.

ai Anexos

Comprobante de pago de la tasa para la presentacién de la correccion y/o modificacion

[:| Poder, si fuere el caso.
Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

I:I Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

[ \
6. Firma = > |
oo me TR | /_‘_’_/_k/
Nombre y apellidos FirmaJ
Alvaro Correa Ordoiiez
C.C. 79.143.366 Tarjeta Profesional 20.281

PI02-F17 vr (2012-04-19)
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*** Soporte del Pago ***
TIEQ PAGQO

BANCO CUENTA No PAGO EECHA PAGO VB PAGO
RECIBO DE CA 999999999 14668 05/02/2015 68.975.000.00
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