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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 07-86386

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No §87 DE
FECHA 18 DE ENERO DE 2008 EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA LEY

EXPIRA EL 16 DE ABRIL DE 2008

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicacion
en la gaceta de Propiedad Industrial, debera solicitar y cancelar el examen de
patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 44 de la Decision 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
Si NO X
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Bogota D.C.,
Abogada
MARGARITA CASTELLANOS A.
ASUNTO Radicacion 07 86386
Tramite 011
Evento 378
Actuacion 519
Oficio 218388
Folios 11
Patente de Invencion Wﬂ Patente de Modelo de Utilidad MM ““““““
Via Nacional L_
Via PCT (Fase Nacional) [L.L Capitulo | Capituio Il L__ ..........
No. Solicitud Internacional PCT/EP2006/001615
Fecha de Presentacion internacional 22/Febrero/2006

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Articulo
45 de la Decisidon 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripciodn: Folios 37 a 58 23/Agosto/2007
Reivindicaciones: Folios 59 a 60 - 23/Agosto/2007
Prioridad: US60/656,042 24/Febrero/2005

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacién de prioridad porque: esta solicitud fue presentada
dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde
con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invencién

Titulo de la solicitud: “Método para mejorar el crecimiento de plantas tolerantes o
resistentes a los nematodos”

El problema planteado en esta solicitud consiste en proporcionar un método para
combatir los nematodos y de esa manera proteger la planta, puesto que los
nematodos producen dafos a los cultivos mediante el estrago directo por
alimentacién, transmitiendo virus y facilitando las infecciones bacterianas y
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fungicas; ademas este deterioro suele confundirse facilmente con la sequia,
desnutricion o enfermedad.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un método
para mejorar las caracteristicas de crecimiento, como por ejemplo el rendimiento
y/o el vigor, de una planta tolerante o resistente a los nematodos, método que
comprende el tratamiento de un material de propagacién de plantas con un
pesticida con propiedades nematicidas.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): A01 N 61/00 // 25/00

4. Excepcidn a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (c))

El objeto de la reivindicacion 9 no es patentable de acuerdo con el Art citado,
puesto que la solicitud menciona un material de propagacion de plantas tolerante
o resistente a los nematodos.

5. De la Solicitud de Patente
Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

En la reivindicacién 1 la expresion “pesticida con propiedades nematicidas” no es
concisa, puesto que para una persona versada en la materia solo se estaria
refiriendo a la funcién del agente y no se estaria definiendo por denominacion
comun del agente o por nombre IUPAC. Se sugiere definir a que tipo o tipos de
nematicidas se esta haciendo referencia.

En la reivindicacion 1 se estd hablando de un “material de propagacion” pero se
esta refiriendo todas las partes generadoras de la planta, por lo tanto es un
término muy amplio y no esta siendo limitativo con lo que se quiere reivindicar. Se
sugiere definir a que material de propagacién se esta haciendo referencia.

La reivindicacién 1 menciona un método pero éste no se define mediante
caracteristicas como alguna etapa 6 alguna condicién especifica en que debiera
realizarse. Se sugiere, entonces, definir la invencién por las caracteristicas
esenciales del método, es decir, la secuencia légica de etapas.

La reivindicacion 2 no es clara porque se menciona que el método, objeto de
invencién, también puede tener otro pesticida y de ser parte fundamental del
meétodo se sugiere colocarlo dentro de los componentes de la reivindicacion 1 e
indicar cuantos componentes emplea el método, puesto que en todos los
ejemplos se muestra que el método contiene mas de un pesticida.

En la reivindicacién 3 al mencionarse que el pesticida se selecciona de un
fungicida, insecticida o nematicida, se esta haciendo alusién a términos muy
amplios, puesto que para una persona de nivel medio versada en la materia cada
uno de ellos evoca su funcion y no se esta indicando la denominacién comun del
compuesto que se aplica. Se sugiere definir a qué tipo o tipos de fungicidas,
insecticidas y nematicidas se esta haciendo referencia, pues no se puede definir
s6lo por su funcién.
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En la reivindicacion 4 los términos “bencenos sustituidos, carboxamidas,
fenilamidas, fenilpirroles, neonicotinoides, carbamatos, piretroides y compuestos
organofosforicos” para una persona de de nivel medio versada en la materia, cada
uno de los anteriores términos no son precisos, puesto que se deben denominar
por su nombre comun o IUPAC y no sélo por su género funcional o estructural.

Las Reivindicaciones 2, 4-5 no son claras porque la expresidén, “uno o mas”
precediendo una caracteristica es impreciso y relativo, porque hace opcional a las
caracteristicas. Se sugiere mencionar cual o cudles son los compuestos aplicados
y definirlos por su nombre comuin o IUPAC y no sélo por su género funcional o
estructural.

La reivindicacién 8 no es clara porque esta formulada de forma imprecisa porque
el método no se define en términos del material de propagacion, puesto que
existe una excepcién a la patentabilidad de las plantas y sus semillas o de
cualquier material vegetal que se use para su propagacion.

La reivindicacion 7 no es clara porque no existe un sustento en la memoria
descriptiva que indique que la aplicacion del pesticida se hizo en alguna de esas
plantas, diferentes al algodén; y si se quiere especificar en qué tipo de plantas se
aplica el método hay que sefialarlo en la reivindicacion 1 que es la independiente
y contiene todos los elementos esenciales.

En las reivindicaciones 4-6 se mencionan los posibles pesticidas, los cuales se
encuentra que pertenecen a las familias mostradas en la Tabla 1.

Tabla 1. Pesticidas clasificados segln su Familia
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Estas reivindicaciones no tienen sustento porque en la descripcion solo se esta
mencionando la actividad cuando se emplea aldicarb, abamectina, mefenoxam,
fludioxonil, azoxistrobina y tiametoxam, lo cual no son una muestra significativa de
todos los compuestos mencionados en la Tabla 1.

6. Determinacion del Estado de la Técnica
El Estado de la Técnica se determin6 con base en la fecha de presentacion de la

solicitud de prioridad: febrero 24 de 2005, y se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacion*
Pest control agent compaosition .

D1 US20040077500 and method O? using thg same 22/Abril/2004
Nematocidal and insecticidal
D2 EPQ110564 composition and method for the 13/Junio/1984
control of the said pests.
Methods for killing nematodes
and nematode eggs using 4-

D3 WO0154503 phenoxy-6-aminopyrimidine 02/Agosto/2001
derivatives
Methods for killing nematodes
D4 WO0154506 and nematode eggs using bis- 02/Agosto/2001

amino-1,2 4-thiadiazoles

D1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&lI=0&adiacent=true&local
e=en EP&FT=D&date=20040422&CC=US&NR=2004077500A1&KC=A1

divulga (pagina 1 [0001], [0004], pagina 29) Un control de plagas teniendo una composicidon como
agente que tiene un efecto sinérgico que contiene como ingredientes activos de uno o mas
compuestos seleccionados entre derivados ftalamida, que son Utiles como insecticidas o
acaricidas, y uno o0 mas compuestos seleccionados entre los compuestos que tienen actividad
insecticida, actividad acaricida o actividad nematicida. Ademas de un método para usar la
composicion para el control de organismos nocivos.

D2

http.//worldwide. espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODQOC&II=0&adjacent=true&local
e=en EP&FT=D&date=19840613&CC=EP&NR=0110564A1&KC=A1

divulga (pagina 1, renglones 5 — 15, pagina 7, renglones 6-15) Granulos para el control de los
nematodos y plagas viven en el suelo que contienen en total, 0,1 a 20% en peso de un carbonato
de hidrogeno (1) de la férmula MHCO; y/o carbonato de uno (I1) de la férmula (M),CO; (donde M es
un i6n metalico mono-o di-o un grupo de amonio y n es 1 ¢ 2) y un acido organico (la relaciéon en
peso de carbonato de hidrégeno (I) y/o el carbonato (Il) para el acido organico que 1:10 - 10:01),
en mezcla con uno o mas operadores organicos o inorganicos. Un compuesto insecticida-
nematicida también puede ser incluido. Y un método empleando dichos granulos.

D3
http.//worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&adjacent=true&local
e=en EP&FT=D&date=20010802& CC=WOS&NR=0154503A1&KC=A1 divulga (pagina 1, renglones
8-29, pagina 7, renglones 20-32) Los métodos y composiciones para el control de nematodos han
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sido revelados. Especificamente, los compuestos antihelmintico (sustituido 4-fenoxi-6-amino-
pirimidinas) se ha encontrado que el control de nematodos parasitos de los animales con ventaja y
nematodos parasitos de las plantas en concentraciones que no son fitotoxicos. Los compuestos
antihelminticos se puede utilizar en combinacién con otros agentes nematicidas como Bt,
avermectinas, la ivermectina, y milbemicina.

D4
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOQC&IlI=0&adjacent=true&local
e=en EP&FT=D&date=20010802&CC=WO&NR=0154506A1&KC=A1 divulga  (pagina 1,
renglones 11-18, pagina 3, renglones 7-12) Sustituidos 3,4-bis-alguilamino -1,2 4-Tiadiazoles de la
formula (47) utiles para el control de los nematodos han sido revelados. Especificamente se ha
encontrado, que los compuestos antihelminticos para el control de nematodos presentan una
ventaja a concentraciones que no son fitotéxicos. Los compuestos antihelminticos se puede utilizar
en combinacion con otros agentes nematicidas tales como los acidos grasos, sales de 4cidos
grasos, avermectinas, la ivermectina, y milbemicina. En otfra realizacién, la presente invencion
proporciona ademas métodos para matar los huevos de nematodos. Por lo tanto, la presente
invencion se refiere ademas al sorprendente hallazgo de ciertos compuestos que tienen actividad
ovicida contra huevos de nematodos.

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D 486)
Novedad (Art 16 D 486)
La reivindicacion 1 consiste en “un método para mejorar las caracteristicas de

crecimiento de una planta tolerante o resistente a los nematodos, método que
comprende el tratamiento de un material de propagacién de plantas de la planta

con un pesticida con propiedades de nematicida”.

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

Caracteristicas
esenciales

D1

D2

D3

D4

Método mejorar
caracteristicas
crecimiento de la
planta

Método emplea la
composicién para
controlar organismos
nocivos en la planta con
efecto sinérgico y una
efectiva produccion

Método para
controlar los
nematodos e
insectos que viven en
el suelo

Método para
controlar los
nematodos con una
composicién

Método para
controlar los
nematodos con una
composicion

Tratamiento de un
material de
propagacién de
plantas

Tratamiento de semillas

Tratamiento de la
superficie a proteger
con 1-10kg/ha de
granulos

Sitios de la planta
que necesitan control
de nematodos, base
de las plantas o en la

zona de las raices

del suelo

Sitios de la planta
que necesitan
control de
nematodos, base de
las plantas c en la
zona de las raices
del suelo

Pesticida con
propiedades
nematicida

Presencia de otro
compuesto con
propiedades insecticidas,
acaricida o nematicida,
dentro de estos Ultimos se
encuentran: Isamidofos,
diclofention, etoprofos,
terbufos, fostiazato,
oxamil, fostietan,
isazofos, tionazin)

Presencia de
compuesto con
actividad insecticida
-nematicida
(Carbofuran, oxamil,
diazinon, etoprop,
forato), carbonato de
hidrogeno (MHCO; 6
(M),COa) y un acido
organico

Presencia de un
agente nematicida,
por ejemplo
avermectina,
jvermectina
milbemicina o acidos
grasos

Presencia de un
agente nematicida,
por ejemplo
avermectina,
ivermectina
milbemicina, acidos
grasos y sales de
acidos grasos

Presencia de otro
pesticida:
fungicida,

insecticida y
nematicida

Derivados de ftlamida
(con propiedades
insecticidas, acaricida o
nematicidas)

Presencia de otro
compuesto con
actividad insecticida
-nematicida

Compuestos
antihelminticos
(derivados de 4-

fenoxi-6-
aminopirimidina) con
actividad nematicida

Compuestos
antihelminticos
(sustituidos 3,4-bis-
alquilamino-1,2,4-
tiadiazoles) con
actividad nematicida
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y ovicida contra los y ovicida contra los {
huevos de los huevos de los
nematodos nematodos

|

Las caracteristicas esenciales del método de la reivindicacién 1 habian sido
divulgadas previamente en D1, porque la publicacién da a conocer un método que
emplea una composicién para controlar organismos nocivos en la planta con
efecto sinérgico y una efectiva produccion (pagina 1,[0001]), la composicion
contiene como ingredientes activos uno o mas compuestos seleccionados entre
derivados ftalamida, que son Utiles como insecticidas o acaricidas, y uno o mas
compuestos seleccionados entre los compuestos que tienen actividad insecticida,
actividad acaricida o actividad nematicida (pagina 1,[0004]), para los compuestos
con actividad nematicida se encuentran: Isamidofos, diclofention, etoprofos,
terbufos, fostiazato, oxamil, fostietan, isazofos, tionazin (pagina 7 [0028-0029],
pagina 8 [30-31]), esto es aplicado a diferentes tipos de plantas (pagina 9 [0048-
0049] y un método para tratar semillas(pagina 10 [0052-0053].

El documento D2 ensefia un método para controlar los nematodos e insectos que
viven en el suelo (pagina 1, renglones 5-11), empleando una composicién que
comprende un carbonato de hidrégeno y/o carbonato y un acido organico, juntos
con uno o mas transportadores soélidos y opcionalmente un compuesto
insecticida-nematicida (pagina 4. renglones 10-15; pagina 6, renglones 26-29;
pagina 7, renglones 1-4). Ademas un método que comprende el tratamiento de la
superficie a proteger con 1-10kg/ha de granulos (pagina 37, renglones 2-5).

El documento D3 (pégina 51, reivindicacion 1, pagina 3, renglones 8-13; pagina 7
renglones 20-32; pagina 15, renglones 19-30) ensefia un método para controlar
los nematodos con una composicion que comprende compuestos antihelminticos,
derivados de 4-fenoxi-6-aminopirimidina con actividad nematicida y ovicida contra
los huevos de los nematodos. Los compuestos antihelminticos se pueden utilizar
en combinacién con otros agentes nematicidas tales como avermectinas, la
ivermectina, milbemicina o los acidos grasos.

El documento D4 (pagina 1, renglones 11-18, pagina 3, renglones 7-12; pagina 7,
renglones 18-30; pagina 19, renglones 25-31) ensefia un método para controlar
los nematodos con una composiciéon que comprende compuestos antihelminticos,
sustituidos 3,4-bis-alquilamino-1,2,4-tiadiazoles con actividad nematicida y ovicida
contra los huevos de los nematodos. Los compuestos antihelminticos se puede
utilizar en combinacion con otros agentes nematicidas tales como los acidos
grasos, sales de acidos grasos, avermectinas, la ivermectina, y milbemicina

En consecuencia, la reivindicacion 1 carece de novedad, segln lo divulgado en
cada uno los documentos D1, D2, D3 y D4, puesto que cada uno de ellos afecta
la novedad.

Las reivindicaciones dependientes 2 — 9 no mencionan alguna caracteristica que

haga nueva a la composicion de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que
no son nuevas.
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Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud estan afectados asi:

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 US20040077500 1-9 Novedad
D2 EP0110564 1-9 Novedad
D3 W00154503 1-9 Novedad
D4 W0O0154506 1-9 Novedad

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de
sesenta (60) dias contados a partir de la fecha de notificacién de la presente
comunicacion. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a
pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion, se
denegara la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término

faltante y presentarla por escrito

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e),
del capitulo quinto del titulo‘pjimero de la Circular Unica No. 10 de 2001.

R

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ

Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha

Elaberado por: Mayra A. Quintero Valbuen
Revisado por: Consuelo Leguizamén L
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Bogota D.C.,
Abogada
MARGARITA CASTELLANOS A.
ASUNTO Radicacion 07 086 386
Tramite 011
Evento 378
Actuacion 519 )
Oficio 218389
Folios 2 T
Patente de Invencion ji Patente de Modelo de Utilidad ................
Via Nacional §:
Via PCT (Fase Nacional) \ Capitulo | 7 Capitulo 11
No. Solicitud Internacional PCT/EP2006/001615
Fecha de Presentacion Internacional 22/Febrero/2006

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Articulo
46 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se comunica:

Solicitud de Suministro de Informacién

De acuerdo con el Art 46 D486, segln el cual: "La Oficina Nacional competente podré
requerir el informe de expertos o de organismos cientificos o tecnolégicos que se consideren
idéneos para que emitan opinion sobre la patentabilidad de la invencién. Asimismo, cuando lo
estime conveniente, podré requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial De ser
necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional
competente, el solicitante proporcionara, en un plazo que no excederé de 3 meses, uno o mas
documentos relativos a una o mas solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma
invencion que se examina: ...b) copia de los resultados de exémenes de novedad o de
patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera...Si el solicitante no presentara los
documentos requeridos dentro del plazo sefialado en el presente articulo la oficina nacional
competente denegara la patente”; y considerando que no ha sido posible para esta
Oficina encontrar los documentos siguientes, atentamente se requiere su

presentacién y traduccion:

DATABASE CA. CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US;
WTHITEHEAD, A. G. ET AL: “Control of potato cyst-nematode, globodera rostochiensis,
in a three-course rotation” XP002421950 retrieved from STN Database accession No.
1981:97927 abstract

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, 95(2), 293-304 CODEN:JASIAB; ISSN: 0021-
8596, 1980.
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Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término
faltante y presentarla por escrito.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e),
del capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No. 10 de 2001.

N =

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacibn en lista, de fecha

Elaborado por: Mayra Alejandra Quintero Yalbugha T ayva Q
Revisado por: Consuelo Leguizamén L ‘ )
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