" CASTELLANOS & CO LTDA

ABOGADROS

g

e B 08, Esiwfrﬁﬁmm!iiéammqs S S\

o, 07 - 11'5228 {]E]E]['M {]ﬂﬁ{]

Sefior

Jefe de [a Divisién de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Desarrollo, Industriz y Turismo
E. 3. D

Re.. Expedients No. 07.116.228
Solicitud del examen de patentabilidad correspondiente a ta Patente PCT
Entrada en Fase Nacional, para:
“COMPOSICIONES PESTICIDAS”
Solicitante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

SOLICITUD EXAMEN DE PATENTABILIDAD
{(CAPITULO D)

Yo, MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada vy
domiciliada coma aparece al pié de mi firma, ebrando en mi calidad de apoderada de
la sociedad soficitante, atentamente me pemmito solicitar a L. que se realice ef
examen de patentabilidad de la invencién arriba citada, para lo cual anexo el
comprobante de pago Ne. 08-191399de Octubre ¢  de 2008, correspondiente

a la tasa establecida para dicha solicitud.

En consecuencia, atentamente solicitc a Ud. se anexe este memorial junto con el
comprobante de pago al expediente correspondiente a esta solicitud de Patente PCT

Entrada en Fase Nacional, y se continde con su tramitacion.

Sefior Jefe, m \%@Mﬁ W
: é astellanos Ahondano

C.C. No. 39.779.654 de Usaquén
T.P.A No 70.819del C. S. J.
Calle 94 A No. 7 A-09 - Bogota, D.C.
Telsforta (PBX): 610 7420
Bogota, it
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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 07-116228

. EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 581 DE
FECHA 30 DE ABRIL DE 2008 EL TERMING MABIL SENALADO POR LA LEY

EXPIRA EL 30 DE JULIO DE 2008

NOTA: Dentre del plaza de los seis (B) mases siguientes a partic de ia fecha de publicacion
en la gaceta de Propiedad Industrial, debera soligiiar y cancelar & examen de
patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abahdone, de acuerdo con lo
establecido en sl Articulo 44 de ja Oecisidn 486/2000.

SE PRESENTARON OPQSICIONES POR PARTE DE TERCERQS.
Sl NO X



A

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Bogota D.C.,
Abogada MARGARITA CASTELLANOS ABONDADC
ASUNTO Radicacion Q7 116 228
Tramite 011
Evento 378
Actuacion 518 #iia .
Oficio El5a22
Folios 8
Patente de Invencitn v Fatente de Modela de LHildad
Via Nacigral
Via PCT (Fase Nacional) v ) Capitulo i “1/ Capitule I
Mo, Solicilud Intermacional PCTIERP2008/004054
Fecha de Presentacian intermacianai 02/Mayo/2008

Coma resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Ariculo 45
de la Decision 486 de la Comision de ta Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Drescripcion: Foliog 60 a 91 02/Noviembre/2007
Reivindicaciones: Folios 92 3 94 02/Noviembre/2007
Prioridad: (3B0508993.3 03/Mayo/2005

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacién de Prioridad porgue: ésta solicitud fue presentada
dentro del plazo establecido (Art. 8 D 4B88) y su contenido tecnico corrgsponde con
el de |a prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invencidn
Titulo de |a solicitud: "Composiciones Pesticidas”

Ei probiema planteado en esta solicitud es propercionar combinaciones pesticidas
con propiedades biologicas mejoradas, por eemplo propiedadas sinérgicas,
ademas propiedades satisfactorias en las areas de control de patogenos,
fitotoxicidad, exposicién ambiental y de trabajadores.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una
combinacion pesticida gque comprende, al menos tres componentes como
ingredientes activos opcionalmente  junto con unoc o mds auxiliares de |a
formulacion habituales donde el componente (1) es uno 0 mas de un fungicida de —
azol, el components () es uno o mas de un fungicida yfo unc © mas de un
fungicida de fenilpirrol.

El cbjeto de la presente Solicitud se relaciona con |a Clasificacion Internacional de
Patentes (CIPY: A 01 N 43/78 #f 37146 11 42136 1 43154 /1 A3/853 /1 43/90 /1 47132 i
51/00 i AQ1P3/00
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4. Excepcion a la Patentabilidad (Art 20 D 486 fiteral (c})

El objeto de las reivindicacidn 12. es un material de propagacion vegetal y no es
patentable de acuerdo con el Art citado.

5. Reivindicacicnes refativas a un uso o a un segundo uso (At 14y 21 D
486)

método de las reivindicaciones 8 a 11, 13 y 14, corresponde al uso de
combinaciones pesticidas, mencionadas en la reivindicacién 1 para controlar o
prevenir el dafio causado por pestes, proteger la planta y otras partes, mejorar las
caracteristicas de crecimiento, respectivaments. Es evidente que 1a llamada etapa
de “aplicar sobre la planta, parte de la ptanta 0 sus alrededores” corresponde a la
forma de usar la combinacion pesticida, aungue en su preambulo se reclame
como método. Se le aclara al solicitante gue un método cuya unica etapa
corresponde a una aplicacion, dicha aplicacidn &s un uso.

Par lo tanto dicho procedimiento no es patentable de acuerdo con el articulo 14.
8. De la Solicitud de Patenta
Titulo

El titulo no corresponde con el objeto de la solicitud porque este es muy general y
no menciona los componemnes activos principales de la combinacion, por to cual
s& sugiere at solicitante hacer la correccion necesaria.

Reivindicacionas (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capitulo reivindicatorio y lo ilustrado en la descripcion hace alusidn a
composiciones ¥ no solo a combinaciones, las cuales pueden corresponder a la
aplicacidn sucesiva, simultdnea o consecutiva de los fungicidas mencionados. FPor
o tanto se sugiere cambiar la exprasién "combinaciones” por “composiciones”,

1.as reivindicaciones 1 y 14 no se encuentran debidamente sustentadas en la
descripcién puesto que los ensayos sélo hacen referencia estrictamente a la
combinacidén binaria entre mefenoxam y fludioxanil y dos combinaciones terciarias
mefenoxam, fludioxonil, tiabendazol y mefenoxam, fludioxonil, azostrobina.
Asimismo, no s& encuentran soportadas “composiciones” con tres componentes.
Por tal razén solicitante debe definir especificamente la materia y el alcance de la
invencion a través de las caracteristicas técnicas esenciales que se encuentran
enteramente soportadas en la descripeion,

La reivindicacién 13 no es clara puesto que el componente {Il) &s un compuesto
de la familia de las fenitamidas y en el método se menciona que el componente (1)
de la composicion puede ser abamectina el cual no pertenece a las fenilamidas

segun la tabla 1.
Tabla 1. Clasificacidn de un compuesto segdn farnilia L
.r Gampﬂnanm Estructura ] Farmilia J

——————

o insacticidas
abamecting - < {insechicidas
e e avermacting :
.’{_‘ — : . o i
YT L RS r’
—ed L I
. I
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La reivindicacion 1 no es concisa puesto que menciona fungicidas de la familia -
azol, fenilamida, estrobilurina y fenilpirrol, pero esos términos abarcan muchos
compuestos, ademas no deben definirse sdlo en témminas de su funcion sino por
su nombre comun ¢ IUPAC,

En la reivindicacion 1 la expresion “auxiliares de fermulacion habituales” es
imprecisa pueste que abarca muchos compuestos, por o tanto deben definirse por
gus nombres comunes o IUPAC.

En las reivindicaciones 1, 3 las expresiones “al menos un’ y “une © mas’
precediendo una caracteristica no son cencisas, pordue hace opcional a las
caracteristicas y no permite delimitar el alcance de la reivindicacidn. Se sugiere
cambiar 1as expresiones,

En la reivindicacién 3 los términos “insecticidas” y "nematicidas” son imprecisos
puesto que esos términos abarcan muchos compuestos, ademas no deben
definirse $0lo en terminos de su funcidn sino por su nombre comun o IUPAC,

Las relvindicaciones 1 — 4 no son claras porque al tratarse de una combinacion
deberia mencionar cuales son sus componentes y en que proporciones se
encuentran. Se sugiere incluir las proporciones de cada componente.

La reivindicacidn 5 no es clara porgue se menciona una composicion pesticida y
esta esta caracterizada por su uso. Debido a que una composicion debe estar
definida en términos de sus componentes y proporciongs, se sugiere mengionar
cuales con los componentes y proporciones,

En la reivindicacion § se menciona unas properciones 100:1 y 1:100, relaciones
que abarcan todas las posibilidades de proporcidn entre {os diferentes
componentes, por |o tantc es conveniente ser preciso con la proporeion de interes,
ademas no se especifica entre cuales componentes es la proporcion, puesto que
son 3 0 mas. Principalmente se mencionan las properciches de 1.6, 1.2y 1.1,

Las reivindicacicnes 8 a 11, 13 y 14 hacen referencia a un métodp gle ademas e
corrgsponder al hecho de aplicar {usar) la combinacién, presenta 1a expresion "en
cualguier orden deseado o en forma simultanea”, lo cual indica que lo que se
aplica no s una composicién con los tres componentes actives sino diferentes
composiciones, que ya son conocidas, por tal razon se sugiere eliminar esta
expresion,

Descripcion {Art 28 D 486)

En la descripcidn se enuncian los ejemplos de las pestes, las especies de los
Lepidopteros (folie 73}, los Coledpteros, los Onrdperos, los Isépteros, los
Psocopteros, los anoplurcs, los tisandpteros, los heteroptero (folio 74). los
Homépteros. los Himendpteres, los Diptero, Acarina (folio 75) v los nematoedos
(folio 76), dichos nombres de estas especies debe ir en letra cursiva con la primera
letra en mayuscuia,

Se requiere al Solicitante hacer las aclaraciones necesarias.
7. Determinacion del Estado de la Técnica
El Estado de la Técnica se determind con base en la fecha de presentacion de ia

solicitud de prioridad: Mayo 03 de 2005 y se encontraron 105 siguientes
documentos que anticipan el cbjeto de esta solicitud:
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Fecha de
| ftem Dncuminta Titulo Fublicacian
D1 WO0028825 Pesticidal composition for seed treatment 25/Mayo/2000

D1:hitefiworldwide espacenet com/publicationDetails/biblie YO B=EPODOCA| =04 MD=34&ad1acent =t
ruedlocale=en_EPAFT=D&date=200005255CC=WORNR=0028325A1&KC=A1 divuiga (pagina 4 —
7,13 = 14) una compasicidn para controlar ingectas o représentativos del orden Acarina vy
microorganismos, la cual comprende: (A} una cantidad insecticida efectiva de al menos un
insecticida neonicotingid o fenilpirazol. y {B) una cantidad fungicida efectiva de al menos tres
fungicidas incluyendo: (B1} al menos una fenilamida {tipo acilalaning), (B2) al menes un fenikpirrl v
(B3} al mencs ur tigzol. Adamds um meétado parg proteger & materia! de propagacion y plantas
contra enfermedadses por insectos y hongos, aplicando la compesicion pesticida planteada en las
semillas o en el lugar de su propagacion {como un surce). simultaneaments o sucesivamente, con
Mas compuestas.

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)
Novedad (Art 16 D486}

La reivindicacion 1 consiste en “una combinacion pesticida que comprende al
menos tres componentas como ingredientes activos opcionatmente junto con uho
o mé&s auxiliares de fa formulacion habituales, donde el componente (I) es uno ©
mas de un fungicida —azol, el componente (II) es uno o mas de un fungicida de
fenilamida, el componente (ill} es uno 0 mas de un fungicida de estrobiluring y/o
unc o mas de un fungicida de fenilpirrol

Comparacion de 1as caracter(sticas récnicas esenclales, con |as del Estado de la Técnica,

.__Laracteristicas esenciales 1
una cambinacién pesticida Lna composicidn fungicida
camprands al manas fres companentas
coma ingredientss attivos opcionalmente
juUrttQ con une 9 mas auxitiares de ia

... formulacion habiwales

Camprende 10s indredientes actives, wvehlculos
liquides o sdlides, iensinactivos y otros ingradientas
inertes conocidos |
- LUn eompoanente selecoionade del compuesto de !
L] .
h—5 -

homhe L8 b
&l componante (I} @2 uno o mas de un
fungicida —azal

! farmula |la © (ametoxam},
L' imidacloprid, (E3-1-(2-cloratiaznl-5-ilmetil)-3-meatil-

nitroguanidinalTi345) . nitenpiram, tiactoprid ¥
_aeetamiorid ]

Componente B1 coma ingrediente fungicida actvg al
mencs una fenllamida de férmula £11)

__F.. EH,

: Ri i CH—GOR
R e / ﬁ—-—-CH,-‘r
[ el componante {1 28 Uno o mas de un - v

. ]

W por ejemplo metalaxil o
malalaxil-k
F1 metil; Bz es posicidn oo un grupo aming ¥ un
medil, etif a carg! B y f (mdependientementts san
hidrogenc o metil; R 25 metil; ¥ a5 —-0R. 0 -5R.
dotde Ra es metil, etil, prapil, isopropil, butit, sec-hutil,
& tert-buti s
i Componente B2 comg ingredisnte fungicida activo al
' menes un fenilpinrgl de formulz (159

fungicida de fanilamida

f:“'_._.%‘j M
: 0T N = ¢
el compansnte (111} #s ung o mas de un F“T«Or \—/
fungicida de estrobiluring yio uno o mas | F g
de un fungicida de fenilpirral : LY
X i¥1 por gjempla fludicxonil

; XesMaCOD-Ry donde R- &t alquils C--Cz el cual
i esta sin sustituir o sustituido par hatégeno o C--C
i aleoxi, entre otres
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Las caracteristicas esenciales de la composicion de la reivindicacidn 1 habian
sido divulgadas previaments en D1, el cual revela, una composicidn gue
comprende un componente (Aj que puede ser seleccionado del compuesto de

g O

W
I L R &5
4, -0
férmula la ¢ (tiametoxam), imidacloprid, {E)-1-(2-cloretiazol-S-ilmetil)-
3-metil-nitroguanidina(T1345), nitenpiram, tiacloprid y acetamiprid, paricularmente
el compuesto de férmula {la) {(pagina 5). Tamkién comprende un componente (B)

que incluye al menos tres fungicidas: (B1) al menos una fenilamida (tipo

F, CH,
L W ql‘l:;.':H—CD_-ﬂ
. T LY
acilalanina) de férmula (1) Ry i , donde R, metil; R, es posicién orto

un grupc amine y un metil, etil o clore; Ry v Rs independientémente son hidrdgeno

o metil; R' es metil; Y es —ORy 0 —SR4 donde R4 es metil, etil, propil, isopropil, butil,

sec-butil, o tert-butil, por ejemplo el compuesto es mefenoxam (pagina 6); (B2) al
£

£y o
=) ; o
F i "
\-IL"G i '.LJI
- o

R |
menos un fenilpirrol de formula {(iV) »  donde X es H & GO - Ry,
donde R es alguilo C1-Cg el cual esta sin sustituir 0 sustituido por halégeno o Cy-
Cs alcoxi, entre otros, por ejemple el compuesto es fludioxonil (pagina 6 - 7).

En consecuencia, la reivindicacion 1 carece de novedad, segun lo divuigado en el
documento D1,

Las reivindicaciones dependientes 3, 5 — 6 no mencionan alguna caracteristica
gue haga nueva a la composicion de fa reivindicacion 1, por lo cual se considera
que No son nuevasg.

8. Conclusion

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud estén afectados as!;

ltam Decumente | Reivindicaciones afectagas Requisito que afecta
o1 VWOD028825 1,3 6-8 _ _ Movedad =~

En cumgplimiegnte del artfculo 45 de la Decisidbn 486 de la Comisidn 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 térming
faltante y presentarla por escrito

Notifiguese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e},
del capitule quinta del titulo primero de la Circular Unica No. 10 de 2001,

N
JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Director de Nuevas Creaciones {C)

. - " . . 24 FER on
El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha <4 HB 7

Elaborade par: Mayra Algjandra Quinters
Revisado por: Ana Delia Pingdn Garcia,
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