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1. Yo, Luz Cll_emencia DE PAEZ, en mi condicién de apoderada de la sociedad solicitante de la
patente de Ia“_ referencia, me refiero al oficio No. 11490 notificado por fijaciéon en lista del 29 de
junio de 2012.

2. Mediante rﬁemorial radicado el dia 20 de septiembre de 2012 solicité plazo de treinta (30)
dias para atender el oficio No. 11490.

3. Mediante oficio No. 11490 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 son las siguientes:

3.1 Reivindicaciones

El Examinador determiné carencia de claridad en el capitulo reivindicatorio de la
presente solicitud. Dicho argumento se sustenté en la descripcion poco especifica de la
composicién en éuestién. Se mencionaron en términos muy amplios, la presencia de “dos o
mas clases” de irisecticidas, acaricidas o fungicidas en la formula (1), sin especificar cuales de
cada uno de esos grupos en concreto y asi mismo tampoco se menciond la proporcion de estos
compuestos en el sistema. Por lo anterior, se recomendé redactar nuevamente las
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reivindicaciones que hagan referencia a dicha composicién, teniendo en cuenta que ésta

requiere estar definida en términos de CUALES son sus componentes y su respectiva
PROPORCION.

Asi mismo, se aconsejé eliminar el uso de frases como “uno o dos o mas clases” para
asi evitar confusiones y desviarse del enfoque del alcance.

3.2 Analisis de patentabilidad

3.2.1 Nivel inventivo

El Examinador considerd que lo expuesto en el documento D1: WO0105769A2 afecta
el nivel inventivo de la presente solicitud. Se afirma que una persona medianamente versada en
la materia, conociendo tanto lo ensefiado en D1 como el problema técnico objetivo de la
presente solicitud, hubiera llegado sin mucho esfuerzo a dicha invencién, ya que simplemente
consistiria en cambiar el compuesto (un sustituyente) en el radical arilo del grupo Q; de la
fébrmula (I) ensefiada previamente por el documento D1, llegando de esta forma, a una
composicion de pesticida diferente a las ya antes mencionadas.

Las reivindicaciones de 2-6, no reportaron alguna caracteristica técnica adicional que
le diera el caracter inventivo a la composicién de la presente solicitud.

4. 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.

4.1 Modificacion de una solicitud en tramite

De acuerdo con el articulo 34 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, donde se establece que la modificacién de una solicitud es posible en cualquier
momento del trdmite mientras no implique una ampliacién de la solicitud inicial, me permito
presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 2 tnicas reivindicaciones.

Las reivindicaciones se modificaron de la siguiente forma:

e las reivindicaciones 1, 2, 4 y 5 fueron eliminadas.
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e La nueva reivindicacion 1 (antigua reivindicacion 3), describe la composicion para
' pfevenir organismos perjudiciales que comprende diferentes compuestos determinados
por la féormula (1a) y agentes activos que corresponden a uno, dos o mas clases de
insecticidas, acaricidas y bactericidas. Se especifican cada uno de los compuestos
presentes en la formula (1a), entre ellos el grupo Q; que corresponde a la férmula (2) y
de ésta Ultima, también se especifican cada uno de sus compuestos. _
¢ La nueva reivindicacién 2 (antigua reivindicacion 6), en referencia a la reivindicacion 1,
define la proporcién de cada uno de los compuestos correspondientes a los insecticidas,
acaricidas y bactericidas. De esta forma se cumple con los requerimientos de
patentabilidad.

4.2 Observaciones con respecto a las recomendaciones

En las reivindicaciones modificadas, en la frase: “los otros insecticidas, acaricidas y
bactericidas’; se restringen los compuestos a aquellos a los que se les confirmé su efecto
mediante los experimentos realizados y expuestos en los ejemplos de la solicitud. Lo anterior
en respuesta a las recomendaciones del Examinador.

En la reivindicacion 1, el compuesto Unica y exclusivamente hace referencia a la formula
(1a) y sus respectivos sustituyentes, corresponden Unicamente a aquellos a los que se les
confirm6 sus efectos en las experimentaciones realizadas y mostrados en los ejemplos de la
descripcién. |

Se debe tener en cuenta que la limitacién que sugiere el examinador con respecto a los
términos “'uno o dos 0 mas’, tratdndose de compuestos cuya actividad y estructura es similar,
no puede ser de recibo por cuanto la misma implicaria una indebida limitacion de la invencion.
En efecto, se debe tener en cuenta que probado el efecto técnico de las composiciones
reivindicadas en ‘_Ios ejemplos de la descripcién, la sugerencia del Examinador constituye una
indebida limitacion de la invencién y del derecho de mi representada a impedir a terceros el uso
de la misma. Lo énterior, por cuanto dicha limitaciéon no tiene en cuenta el conocimiento de un
técnico medio en el arte con respecto a lo divuigado en la presente solicitud y a la posibilidad de
generar composiciones alternativas que no estén expresamente indicadas en el alcance de la
nueva reivindicacién principal.

Por lo tanto, teniendo en cuenta el caracter novedoso de la composicion y los ejemplos
que demuestran el éfecto técnico buscado, consideramos que esta sugerencia del Examinador
no puede ser aceptada, pues cualquier persona con un conocimiento medio en el arte
entenderia que la expresion “uno o dos 0 mas” no amplia indebidamente el alcance de la
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invencién y ademas resulta necesaria para establecer el mismo teniendo en cuenta lo revelado
en la descripcion.

Se debe tener en cuenta que el efecto sinérgico de la composicion revelada en la nueva
reivindicacion 1 se encuentra probado en la tabla 7-1 a 18 del capitulo descriptivo.

En vista de las modificaciones y aclaraciones presentadas, se considera que el pliego
reivindicatorio es claro y que las objeciones formuladas por el Examinador se ven superadas.

4.3 Observaciones a favor del nivel inventivo de la presente solicitud

:El articulo 18 de la Decision 486 sefiala lo siguiente:

Articulo 18.- Se considerard que una invencion tiene nivel inventivo, si para una
persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa
invencién no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del
estado de la técnica.

Siguiendo los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al analisis del nivel inventivo
de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad 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 invencién 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.

Con base al articulo 18 y haciendo énfasis en el segmento de mejora sustancial o efecto
inesperado de la invencién en cuestion, se considera un indicio de nivel inventivo.

Por esta fgzén debe tener en cuenta el efecto sinérgico de los compuestos incluidos en
el alcance de la reivindicaciéon 1 la cual se encuentra limitada a los compuestos de la formula
(1a) con aquellos seleccionados como sustituyentes del grupo de los insecticidas, acaricidas y
bactericidas. '

Reiteramos que este efecto sinérgico de la composicion de la reivindicacion 1, se
demuestra en las tablas 7.1 a la 18, en donde es posible apreciar cobmo esa combinacién de
varios compuestos tiene un efecto superior en comparacién con aquel obtenido de la
combinacion de los compuestos de la formula (1a) con un solo sustituyente. Es importante
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aclarar que, en el ensayo de combinar la férmula (1a) con otro compuesto no referenciado en la
presente solicitud, la probabilidad de que se obtenga un deterioro en el efecto esperado, es
alta.

A contrario sensu, al haber podido demostrar experimentalmente, tal y como aparece en
la descripcidn, que la combinacién de estos sustituyentes en la férmula (1a) presentan un
efecto sinérgico e inesperado, es no solo un indicio sino la demostraciéon de que la invencién
constituye un avance significativo en el estado del arte porque ninguna persona versada en la
materia hubiera podido obtener de manera obvia la misma

A este respecto, respetuosamente ponemos de presente que el andlisis de nivel
inventivo efectuado por el Despacho no aclara a partir de qué conocimientos o que informacién
conocida al momento de la prioridad de la presente solicitud, la invencién hubiera podido ser
obviamente derivada a partir de D1.

De esta forma se le pide al Examinador, reevaluar las consideraciones hechas con
respecto al item de nivel inventivo, de acuerdo al nuevo pliego reivindicatorio y los nuevos
documentos que soportan y complementan el alcance a proteger.

4.4 Concld‘_sién

Se realizaron las enmendaciones propuestas por el Examinador en el oficio 11490, a
partir de las cuales se reformo el pliego reivindicatorio de la presente solicitud.

Teniendo en cuenta las objeciones planteadas con respecto a la carencia de nivel
inventivo, se pudo demostrar a partir de ensayos experimentales, los resultados obtenidos con
los ingredientes propuestos y al mismo tiempo, se pudo sesgar los posibles compuestos como
los sustituyentes mas indicados para dicha composicion.

De esta forma se satisface el requerimiento de nivel inventivo y se reitera la solicitud de
otorgamiento de la patente.

5. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se
solicita atenta‘\mente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este sentido,
respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podra ser negada con base en
las objeciones diferentes a las expuestas en la accién oficial No. 11490, toda vez que al no
haber sido trasladadas a mi representada, dicha decision violaria tanto el tenor literal del
articulo 45 de la Decisiéon 486 como el derecho constitucional al debido proceso. En este
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evento, y con base en el inciso 2 del articulo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador
expedir una nueva accion oficial que permita a mi representada contra argumentar las mismas
o madificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

. ANEXOS

1. Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 2 reivindicaciones.
2. Formulario de modificaciones en solicitud pendiente.

Sefior Director,

Les rnenasSSotlies

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

COLO-11464-0841-011-5
L AHA\DRD\ID-229442\WPC 11464
No. M-2012-229442\AHA
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Espacio reservado para el adhesivo de radicacién

Industria v Comercio
SUPERINTENDENCIA

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES
1. Identificacion del Tramite

D Error material E‘] Modificacién a una Solicitud en tramite
E Patente de Invencion

D Patente de Modelo de Utilidad

D Registro de Disefio Industrial

D Esquema de Trazado de Circuitos integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural : D Persona Juridica IZI

MITSUI CHEMICALS, INC.

Nombre o denominacién / Nombre o razén social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro D Pequeria D Mediana D Otra D
Documento de identificacion: DC.C. D C.E. D NIT D Otro Numero
Nacionalidad/Pais de cons‘_titucién Direccion y domicilio del titular ) Ciudad
Japén 5-2 Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-Ku, | Tokyo 1057117
Qireccién electrdnica No. Fax Namero telefénico
clientes@cavelier.com 211 8650 347 36 11

D Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas fas comunicaciones sean enviadas a
través de la direccion de correo electrénico

3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre Documento de identificacion Tarjeta profesional

De Paez Luz Clemencia C.C. 35.456.344 T.P.A 23.555
Direccién y domicilio ! Ciudad
Carrera 42 No. 72 =35 ‘ Bogota
Direccién electrénicé : No. Fax Namero telefénico
cavelier@cavelier.com . 2118650 347 36 11
En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sirvase
indicar el nimero de su radicacion o protocolo de poder general

PI02-F17 vr1 (2012-04-19)
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4. :~, Datos del tramite
Correccion:
Expediente No 08.019.268
~ Aparece
Debe ser

Modificacion:

IZI Modificacién al capitulo reivindicatorio.

Presento nuevo capitulo reivindicatorio compuesto por 2 reivindicaciones y pido respetuosamente que
el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.
Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente
presentado, mi representada no renuncia a la protecciéon que pueda obtener sobre dicha materia y se
reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el tramite de la
presente solicitud, beneficiandose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

Dl‘ Modificacion al capitulo descriptivo.

O ~ Modificacion al resumen.

[J ' Modificacion a los dibujos.

[0  Modificacion al solicitante.

5. Anexos

D Poder, si fuere el caso.
E Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

D Cbpia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

PI02-F17 vrl (2012-04-19)
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6. Firma

COLO-11464-841-011-5

1
|
!

. | L
Nombre y apellidos ™

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.

3447IZ”)E Usaquény

| Tatieta Profesional 23,555

AHA\NCAWPC 11464\ID-229486

PI02-F17 vrl (2012-04-19)




EIVINDICACIONES

Una composicion para prevenir organismos perjudiciales que contiene uno
o“‘ dos 0 mas compuestos seleccionados de compuestos representados por
la formula general (1a) y uno o dos o mas compuestos seleccionados de

ot'ros insecticidas, acaricidas o bactericidas como ingredientes activos,

en dénde, en la formula, Gy y Gz representan un atomo de oxigeno; Ry y Ry,
indepéndientemente representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo
C1-C4‘\; Q4 representa un grupo fenilo, un grupo fenilo substituido que tiene
uno Oz_més sustituyentes que son un atomo de halégeno, o un grupo ciano,
un grﬁ_po piridilo o un sustituyente de un grupo piridilo que tiene uno o mas
sustituyentes, que son atomos de halégeno; Q, se representa por la férmula

generai (2):

(2)




ien donde, en la féormula, Yy y Ys pueden ser iguales o diferentes y
I': representan un atomo de halégeno, un grupo alquilo C1-C4, un grupo
haloalquilo C1-C4 o un grupo haloalquiltio C1-C3. Y3 representa un grupo
'perﬂuoroalquilo C2-C6 o un grupo perfluoroalquilo C; y C3; y Y2y Yy
representan un atomo de  hidrégeno. X; y X, representan
iﬁdependientemente un atomo de hidrogeno o un atomo de fllor; X3 y X4
son atomos de hidrégeno o atomos de fluor; X3 y X4 son atomos de
hidrégeno; y donde otros insecticidas, acaricidas o funguicidas como
iﬁgredientes activos, son uno o dos o mas compuestos seleccionados de
aéefato, fenitotrién, benfuracarb, metomilo, silafluofeno, etofenprox,
irﬁ_idacloprid, dinotefuran, buprofezin, fipronil, etiprol, spinosad,
acéquinocilo, etoxazol, oxido de fenbutatin, spirodiclofen, bifenazate,
piridaben, milbemectina, pimetrozina, flonicamid, furametpyr, flotolanil,
oryéastrobin, flusulfamide, fthalide, tricyclazole, diclocymet, fenoxanil,
kaspgamycin, probenazole, isoprotiolano, diclomezine, pencicurén y

pentiopirad.

La composicion para prevenir. organismos perjudiciales como se establece
en la reivindicacion 1, en donde uno o mas compuestos de otros
insecticidas, acaricidas o bactericidas estan contenidos respectivamente en

una cantidad de 0.001 a 95% en peso.

AHA\AHA\ID-229396\WPC11464

A\



