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1. Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, en mi condicion de apoderada de la sociedad

solicitante de la patente de la referencia de conformidad con el poder otorgado por la Dra.
Adriana Zapata en su condiciéon de Representante Legal de CAVELIER ABOGADOS a la

suscrita, me refiero al oficio No. 7476 notificado por fijacién en lista el 7 de julio de 2015.

A este respecto, presento junto con el presente memorial (i) copia del
documento suscrito por el representante de BASF SE en el cual designa a CAVELIER
ABOGADOS como su representante para la Propiedad Industrial en Colombia vy (ii) poder
otorgado a la suscrita por la Dra. Adriana ZAPATA en su condicién de Representante
Legal de CAVELIER ABOGADOS para continuar con el tramite de la solicitud de la

referencia.

En consecuencia, solicito a su despacho se sirva reconocer mi personeria

para continuar con el tramite de la solicitud de la referencia.

2. Mediante oficio No. 7476 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 al titulo de la solicitud, a la
“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”
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claridad del pliego reivindicatorio, a la novedad de las reivindicaciones 1 a6y 9 a 10 en
vista del documento D1: WO2010105971. y al nivel inventivo de las reivindicaciones 7 a
11 _en vista de los documentos D1: WO2010105971, D2: WO0O2011006896, D3:
W02010092119 y D4: W0O2010092028.

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:

3.1 Modificacién de una solicitud en tramite

De acuerdo con el articulo 34 de la Decisiéon 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, donde se establece que la modificacion de una solicitud es posible en cualquier
momento del tramite mientras no impligue una ampliacion de la solicitud inicial, me
permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 9 reivindicaciones.

El titulo se ha modificado de la siguiente manera:

“MICROCAPSULAS CON UNA ESTRUCTURA DE CUBIERTA-
NUCLEO QUE COMPRENDEN UN PESTICIDAS DISUELTOS EN UN
SOLVENTE ORGANICO”

Se han introducido las siguientes modificaciones al capitulo reivindicatorio:

e Se ha limitado el alcance de la reivindicacién 1, de manera que ahora recita que
las microcapsulas comprenden un pesticida seleccionado del grupo que consiste
en priacloestrobina y fluxapiroxad. Adicionalmente se ha mencionado en esta
reivindicacion que por lo menos el 80% de estos pesticidas se encuentran
disueltos en un disolvente organico. Es claro que esta expresion quiere decir que
entre el 80 y el 100% de los pesticidas pueden estar disueltos en el solvente.
Ademas se menciona en la reivindicacion 1 que en el nucleo de la capsula hay un
surfactante.

Adicionalmente, se le recuerda al Sefior Examinador que la GUIA PARA EXAMEN
DE SOLICITUDES DE PANTENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD
establece que una formulacién debe estar caracterizada por sus ingredientes
activos, proporciones o cualidad de los excipientes. Sin embargo dicha guia
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establece que “si, por ejemplo, la caracteristica técnica esencial de la composicion
es el compuesto activo, el examinador no deberd requerir que se mencionen
también otras caracteristicas estructurales.” Adicionalmente se desea resaltar que
los ejemplos de la solicitud tienen meramente un caracter ilustrativo y de ninguna
manera resulta apropiado restringir las reivindicaciones Unicamente a los
compuestos mencionados en los ejemplos. Con respecto a esto, la guia establece
que: “la presentacion de ejemplos relativos a todas las especies particulares de la
invencion no seréa condicion necesaria para la suficiencia, siempre y cuando dichas
especies se mencionen en la descripcion.”

De acuerdo con los argumentos y modificaciones anteriormente mencionados se
solicita a su Despacho reconocer que las microcapsulas de la presente invencion
se encuentran debidamente caracterizadas al mencionar sus compuestos activos
(piracloestrobina y fluxapiroxad) y caracteristicas adicionales de su estructura
cubierta-nlcleo. No resulta pertinente que el solicitante restrinja aun mas los
términos de las reivindicaciones y mucho menos que lo haga especificamente a
Unicamente los compuestos que se mencionan en los ejemplos. Lo anterior
implicaria una limitacion indebida del alcance de la solicitud. Vale la pena resaltar
también que todos los componentes auxiliares se encuentran debidamente
listados en el capitulo descriptivo de la solicitud. Asi pues se pide a su Despacho
dar por superadas las objeciones hacia las antiguas reivindicaciones 1 a5y 9 a
Tl

e Se han eliminado las antiguas reivindicaciones 4 y 5 y 12 a 15, por lo que las
objeciones por falta de claridad y por referirse a usos o segundos usos deben
verse superadas.

Asi, las reivindicaciones son ahora muy claras y precisas en el momento de
sefalar la naturaleza de la invencidn reivindicada y es evidente que las caracteristicas
técnicas esenciales de la invencion estan establecidas.

Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la
claridad y concision del pliege reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, se
solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el nuevo
analisis de patentabilidad.
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Con respecto a las objeciones realizadas por el sefior Examinador hacia las

reivindicaciones, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo por las siguientes

razones.

En primer lugar se desea aclarar que le término “estructura de cubierta-nucleo” es
ampliamente conocido en el campo técnico. La persona versada en la materia
conoce que la cubierta es un recubrimiento que comprende al nucleo. La cubierta
esta compuesta del material isocianato polifuncional y una poliamina. Las capsulas
con estas estructuras basadas en dichos materiales de pared son comunes en el
estado del arte. Es claro que el nicleo de las microcapsulas comprende los
ingredientes activos (pesticidas) y otros compuestos auxiliares, mientras que la
cubierta esta basada en un poliuretano que comprende isocianato polifuncional y
una poliamina en forma polimerizada. No existe confusion alguna acerca de la
composicion del nucleo ni de la cubierta como afirma el Sefior Examinador.

En este sentido, teniendo en cuenta las anteriores aclaraciones y las

modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio, atentamente sefialamos que las
objeciones anteriormente argumentadas, con respecto a la claridad y concisién del pliego
reivindicatorio carecen de validez y por lo tanto, se consideran superadas.

3.2

Argumentos a favor de la falta de Novedad

El articulo 16 de la Decision 486 sefiala lo siguiente:

“Articulo 16: Una invencion se considerard nueva cuando no esté comprendida en
el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderd todo lo que haya sido
accesible al publico por una descripcion escrita u oral, utilizacion,
comercializacion o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de la
solicitud de patente, o en su caso, de la prioridad reconocida.”

La novedad de una invencién se evalla a través de la comparacion uno a uno de

sus caracteristicas esenciales. De este modo, una invencién puede ser objetada por
novedad cuando sus caracteristicas esenciales son exactamente iquales a las de un

antecedente que represente el estado de la técnica conocido al momento de presentar la

solicitud. Por lo tanto en caso que lleque a existir al menos una diferencia en dicha

comparacion, se afirma gue la invencion Sl cumple con el requisito de novedad.
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Con base en lo anterior, respetucsamente manifestamos nuestro desacuerdo con
el andlisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y
solicitamos atentamente la reconsideracion de las razones por las cuales se objeta la
novedad, con base en la siguiente informacion:

La diferencia principal que existe entre las microcapsulas de la presente invencion
y aquellas del documento D1 es que las primeras contienen un surfactante en el nucleo
de la capsula.

El documento D1 se refiere a microcapsulas y formulaciones correspondientes, las
cuales pueden comprender surfactantes en la formulacion terminada. La pagina 16, linea
16 se encuentra relacionada con la formulacion de las capsulas en la forma de
composiciones agroquimicas. Mas aun, la pagina 17 lineas 35 a 41 muestra que los
surfactantes (adyuvantes) pueden simplemente ser agregados como mezcla de tanque.
Esto muestra que de acuerdo con el documento D1, el surfactante se encuentra afuera
del nucleo de la capsula y su funcién es estabilizar la formulaciéon terminada. Las
microcapsulas del documento D1 no tiene como componente obligatorio surfactantes en
su nucleo.

En el oficio 7476, se objetan las reivindicaciones 1 a 6 y 9 a 10, por falta de
novedad en vista de la formulaciéon divulgada en el documento D1 es claro que dicha
anterioridad no afecta la novedad del nuevo capitulo reivindicatorio. De esta forma, se ven
superadas las objeciones con respecto a novedad para la presente invencion toda vez
que es claro que el documento D1 no anticipa como un todo las caracteristicas técnicas
esenciales del método/producto objeto de proteccion tal como se encuentra reivindicado
en el nuevo pliego reivindicatorio.

De acuerdo con los argumentos anteriormente explicados, la invencion de la
presente solicitud de patente es novedosa sobre el documento del estado de la técnica D1

citado por el Examinador.

3.3 Argumentos a favor de la falta de Nivel Inventivo

El articulo 18 de la Decisién 486 sefala lo siguiente:
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‘Articulo 18.- Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo, si para una
persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa
invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del
estado de la 1écnica.”

Una invencién 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 contemplado
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 tecnoldgico en la regla técnica.

Con base en lo anterior, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con
el andlisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y
solicitamos atentamente la reconsideracion de las razones por las cuales se objeta el nivel
inventivo, con base en la siguiente informacion:

Principalmente, existen varias opciones para formulaciones de liberacion lenta. Por
ejemplo, se encuentran disponibles tecnologias diferentes a las microcapsulas, por
ejemplo granulos. El campo técnico es inmenso ya que existen varias técnicas y opciones.

El arroz es una planta especial, ya que crece en campos de arroz en un ambiente
basado en agua. Este ambiente es completamente diferente cuando se compara con
plantas que crecen en el suelo en términos de la liberacion indeseada y también en
términos de la “velocidad” de liberacién combinada con la adhesion necesaria en plantas.
Por consiguiente, el reto es considerar no solo las propiedades de liberacion por una
parte, sino también las condiciones de crecimiento especificas y ambientes basados en
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agua en campos de arroz. En muchos casos también se crian peces en los campos de
arroz, incrementando la necesidad de formulaciones de liberacion dirigida y segura.

Asi pues, el objeto de la invencion es proporcionar la liberacion dirigida del agente
pesticida de las formulaciones aplicadas, combinadas con adhesion rapida a las plantas
de arroz en campos de arroz para prevenir la liberacion indeseada del agente pesticida en
el agua que lo rodea.

El problema se ha resuelto mediante microcépsulas con una estructura cubierta-
nucleo como se define en la nueva reivindicacion 1, en donde el surfactante se encuentra
presente en el nucleo. La presencia del surfactante influencia las propiedades
significativamente, haciendo que las capsulas de la presente invencion sean sumamente
apropiadas para los campos de arroz.

Ninguno de los documentos citados por el Examinador provee base alguna que
indique que el objeto de la presente invencion puede ser alcanzado con base en la
microencapsulacion.

El documento D1 no seria considerado tan adecuado por la persona versada en Ia
materia como un punto de partida para buscar nuevas particulas, ya que le mismo se
refiere a tasas largas de liberacion que tiene que proporcionar liberacion suficiente del
ingrediente activo hasta que el cultivo haya alcanzado cierto nivel de crecimiento.

Por consiguiente, aunque el documento D1 divulga una microcdpsula con una
estructura similar a la de la presente invencion, las capsulas son diferentes porque no hay
surfactante alguno en el nucleo de las mismas.

Mas aun, como se ha mencionado anteriormente, el documento D1 no se refiere al
uso de las microcapsulas en arroz. Este documento incluso aleja a la persona versada en
la materia de la presente invencién, ya que el propésito de D1 es la aplicacion de
microcapsulas a las plantas, las cuales tienen alturas finales de crecimiento de al menos
140 cm (tales como el maiz) y requieren una liberacion prolongada a un ambiente
completamente diferente.

Es por esto que la presente invencién tiene nivel inventivo en vista del documento
D1.
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El documento D2 se encuentra relacionado con diferentes tipos de formulaciones
(suspensiones) y no menciona en absoluto pesticidas encapsulados, por lo que la persona
versada en la materia no se hubiera visto motivada ni siquiera para consultar dicha
referencia al momento de resolver el problema técnico de la presente invencion.

Los documentos D3 y D4 se encuentran relacionados con un nucleo para ser
usado como pesticida y generalmente se refieren a la accion pesticida de algunos
pesticidas individuales o en combinacién. Ejemplos generales de formulaciones son
presentados en estas referencias, pero ninguna se refiere ni siquiera al uso potencial de
capsulas como tipos de formulacion.

Por consiguiente, una combinacion de estos documentos D2 a D4 con D1 no haria
de la presenten invencion obvia. Y es precisamente por esto que amablemente le
solicitamos a su Despacho reconocer el nivel inventivo de la presente solicitud.

3.4 Conclusion

Por todo lo anterior, el documento D1 no resulta una anterioridad valida capaz de
afectar la novedad de la invencién de la presente solicitud. De la misma manera, el
documento D1, el documento D2, el documento D3, el documento D4 o su combinacion,
no resultan anterioridades validas capaces de afectar el nivel inventivo de la invencion de
la presente solicitud.

Por lo tanto, consideramos que el Examinador esta pasando por alto que una
sola diferencia con respecto al estado de la técnica, permite concluir que el objeto
reivindicado es nuevo. Ademas, esta excluyendo el hecho de que el inventor en el
momento de solucionar el problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad
inventiva, pues la presente invencion no resulta de la mera extrapolacién de las
ensefianzas del arte previo, como se afirma. Se esta desconociendo el meérito
investigativo empleado y que esta aportando una ventaja al arte previo.

4. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el
Examinador, se solicita atentamente 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 objeciones diferentes a las expuestas en la accién oficial No. 7476,
toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decision violaria tanto
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el tenor literal del articulo 45 de la Decision 486 como el derecho constitucional al debido
proceso. En este 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 modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos
de patentabilidad.

De ofro lado, respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del
pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la
proteccion 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.

5. Anexos

* Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 9 reivindicaciones

¢ Copia del documento suscrito por el representante de BASF SE en el cual designa
a CAVELIER ABOGADOS como su representante para la Propiedad Industrial en
Colombia

e Poder otorgado a la suscrita por la Dra. Adriana ZAPATA en su condicion de
Representante Legal de CAVELIER ABOGADOS para continuar con el tramite de
la solicitud de la referencia

Sefor Director,

/ ’ A
Uiz @bt GELES
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

COLO-16452-0841-0108-3
GCH\GCH\ID-283358\WPC16452
No. M-2015-283358\GCH
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REIVINDICACIONES MODIFICADAS

Microcapsulas que comprenden un pesticida seleccionados del grupo que

consiste en piracloestrobina y fluxapiroxad en donde

(i) la capsula tiene una estructura de cubierta-nicleo; y

(i) por lo menos 80% de la piracloestrobina o del fluxapiroxad esta
disuelto en un disolvente organico a 25° C en el nlcleo; y

(i)  la cubierta de capsula se basa en un poliuretano que comprende
isocianato polifuncional y una poliamina en forma polimerizada; y

(iv)  la proporcion en peso de la cubierta de capsula en relacion con el
peso de la capsula es desde 1 hasta 20% en peso; y

(v)  un surfactante esta presente en el ntcleo de la capsula

Las microcapsulas de acuerdo con la reivindicacién 1, en donde el tamafio

de particula promedio de las capsulas es desde 0.5 hasta 8 um.

Las microcapsulas de acuerdo con la reivindicacion 1 o 2, en donde el

disolvente comprende por lo menos un disolvente no polar.

Las microcapsulas de acuerdo con la reivindicacion 1, en donde el pesticida

es piracloestrobina.

Las microcapsulas de acuerdo con la reivindicaciéon 1, en donde el pesticida

encapsulado es fluxapiroxad.

Las microcapsulas de acuerdo con la reivindicacion 1, en donde el fungicida

encapsulado es una mezcla de fluxapiroxad y piracloestrobina.



o La formulacion que comprende microcapsulas como se define en cualquiera

de las reivindicaciones 1 a 6 y auxiliares de formulacion adicionales.

8. La formulacion como se define en la reivindicacion 6 que comprende

adicionalmente un pesticida no encapsulado adicional.

9. La formulacion como se define en la reivindicacion 8, en donde el pesticida
encapsulado es piracloestrobina y el pesticida no encapsulado adicional se
selecciona de bixafen, fluxapiroxad, isopirazam, penflufen, pentiopirad,
sedaxano, triciclazol, isoprotiolano, carpropamid,  epoxiconazol,
protioconazol, difenoconazol, propiconazol, isotianil, kasugamicina,

carpropamid, probenazol y diclocimet.

GCH\GCH\ID-420041\WPC16452
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pacty, when summoned o appeir i coust or as
intezvener ad accludendum. Under this awthorization,
the epresenmative may empower the zomeys appoicted
thezeby to compronise, conciliate, admit the facts of the
case, desist, cineel repdve, sesign and suhstinute the
power of awomcy/pmntsd theseto. Likewdse, the
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¢l podes asf otorgado en ¢l smomentn que comsidess
» pervineats. La seprecentiate én todo czso podsa ragficar
los actos de ageates oficiosos

power of agomey thus graated ot any Gme it may deem
convenient The zepresentative may in any case atify the
asts of reprasentarives without 2 power of attomey.

Dade y Srmado hoy/Given sad uigned s 4§, Ok, 2609

Eefia 67086 Ludwigshafen, Bermany
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Sefior Director
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.
Asunto :Sclicitud de patente para FORMULACIONES PARA CAMPOS DE
ARROZ CON CASCARA.
PCT/EP2012/065978
Solicitante : BASF SE

Yo, ADRIANA ZAPATA GIRALDC mayor de edad, vecina de esta
ciudad, identificada con cédula de ciudadania No. 51.680.061 de
Bogota, en mi calidad de representante legal de la sociedad CAVELIER
ABOGADOS domiciliada en la Carrera 4 No. 72-35, en desarrollo de la
representacion que le fue otorgada por BASF SE., confieroc poder a los
doctores LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, identificada con cédula de ciudadania
No. 35.456.344 de Usaquén, portadora de la Tarjeta Profesional No.

23.555, JORGE CHAVARRO ARISTIZABAL, identificado con la cédula de

ciudadania No. 16.209.380 de Cartago (Valle), portador de la Tarjeta:

Profesional No. 40.119, y EDNA DARMELY SARMIENTO CHARRY identificada
con la cédula de ciudadania No. 52.006.265 de Bogotd, portadora de la
Tarjeta Profesional No. 65.794, para continuar con el tramite de la

solicitud de registro de la patente indicada en la referencia.

Los apoderados:. gquedan facultados para 1nterponer recursos,
transigir, conciliar, desistir, cancelar, recibir, renunciar, sustituir

y revocar las sustituciones, y ratificar los actos de agentes oficiosos.

Sefior Director,

jﬂtix’axL{,xx _/ﬁf““mf//
%«IANH ZAPATI GIRXLDO
C.C.”No. 51.680.0&§1 de Bogota

Acepto:

: p L 2 A
tézol Oe"e A S/
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ .
T.P.B. No. 23.5585 del €.8. &8 14 T
Q.C. No. 35.456.344 de Usaquén
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