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2012 09 25 16:00:18  Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
$?:h$1 PATENTEIY! Eve: 378 FASENACIONALI

Act. 523 RESPUESTA Folios: 14

Bogota D.C., 25 de septiembre de 2012

Sefores N
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Ciudad

REFERENCIA: Expedlente No. 08 — 054.803

TiTULO: “COMPOSICION FUNGICIDA QUE CONT|ENE

TRIFLOXISTROBIN Y PROPINEB”

SOLICITANTE: . BAYER CROPSCIENCE AG’ '

TRAMITE: Respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio No. 11175 del

27 de junlo de 2012

JAIME EDUARDO DELGADO'VILLEGAS, en mi condicién de apoderado de la sociedad BAYER

- CROPSCIENCE AG, dentro del término legal, presento respuesta a Concepto Técnico notificado
mediante Oficio No. 11175 del 27 de junio de 2012.

1. EXCEPCION A LA PATENTABILIDAD. (Art. 20 D486, literal c))
| El Examinador Técnico manifiesta:

“El objeto de la reivindicacién 6 hace referencia a un material de

propagacion el cual corresponde a una planta, semilla, etc, por lo tanto no
es patentable de acuerdo con el Art c/tado”.

R/: Nuestro poderdante DESISTE de Ia Relvmdlcacmn 6 de acuerdo alo expresado por el

Examinador Técnico de Patentes y alas eX|genC|as de la Decision 486 de la Comision de la )
Comunidad Andina.
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REIVINDICACIONES RELATIVAS A UN USO O A UN SEGUNDO USO (Art. 14 y 21 D486)

El Examinador Tecnlco manifiesta:

R/:

“Eluso de la re/vmd/caC/on 8 noes patentable de acuerdo con el Art 14",

“El procedimiento de las Re/vmdlcaCIones 4-5 corresponde al uso de la
combinacion de compuestos activos, mencionada en las reivindicaciones 1
a 3 para controlar hongos fitopatogenos...Se le aclara al solicitante que un
procedimiento cuya U(nica etapa corresponde a una- aplicacion, dicha
aplicacion es un uso”.

Por lo tanto dicho proced/m/ento no es patentab/e de acuerdo al an‘lculo
14,

Nuestro poderdante DESISTE de las Reivindicaciones 4,5y 8 de acuerdo a lo expresado

_por el Examinador Técnico de Patentes y alas ex;gencras de la Decision 486 de la Comision

de la Comunldad Andina.

DE LA SOLICITUD DE PATENTE.

Reivindicaciones

El Examinador Técnico de Patentes objeto el Capitulo Reivindicatorio porque:

‘La reivindicacion 7 y 9 no se encuentra debidamente sustentada en la
descripcion puesto que en las realizaciones preferidas para la composicion
fungicida y su procedimiento de preparacién solo se menciona contiene
ademas de los disolventes: acetona y dimetiformamida y -como

emulsionante: a/qw/ar//pollg/lcoleter como extensores y tensioactivos. El
solicitante debe definir especificamente la materia y el alcance de la.
invencion a través de las caracteristicas técnicas esenCIales que se

encuentren enteramente soportadas en la descripcion”.

‘Las reivindicaciones 2 y 3 mencionan una relacion en peso, entre
producto activo de formu/a (1) y el de formula (), lo cual abarca muchas
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posibilidades de proporcion, pero no todas estan debidamente sustentadas
~en la descripcion y en las realizaciones preferidas por lo tanto es

conven/ente ser prec:so con la proporC/on de interés y establecer un rango
preciso”.

“La- reivindicacion 7 no es cIara porque se menciona una composicion
fungicida, pero esta debe definirse en términos de sus componentes y
proporCIones caracteristicas que no.estan mencronando”

“En la reivindicacio'n 10 las expresiones “extendedores” y “tensioactivos” no
son concisas, puesto que para una persona versada en la materia solo se
estaria refiriendo a‘la funcion de los compuestos, no se. estaria definiendo

por denominacién comin o por nombre /UPAC Ademas un proced/m/ento
no puede caracterizarse por un solo paso”.

"~ RI: De acuerdo a las sugerencias del Examinador Técnico de Patentes nuestro pod'erdantev
procedid ‘a modificar el capitulo reivin'dicatorio, ademas, teniendo en cuenta el analisis de
novedad y nivel inventivo que mas adelante se describe, como sigue:

Objeciones a las reivindicaciones 1,2y 3: |

Se ha mtrodumdo el contenido de la Reivindicacion 3 en la Reivindicacion 1, es decir, se ha’
especificado en la Rewmducamon 1 que la propormon en peso de compuesto activo de
formula (ha compuesto activo de formula (II) esde 1:16a1:18. .

- Consecuentemente, las R’eivindic’:ac»iones 2y 3 se han eliminado.

Objeciones a las reivindicaciones 7 y 9:

A .Ia vista de estas objeciones se desea respetuosa-mehte sefialar que la finalidad de las
renvmdlcacmnes de una patente es la de definir el ambito de proteccion de la misma y no la
de definir suficientemente una invencioén, para lo cual estan la descnpmon y los ejemplos Es
decir; las reivindicaciones cumplen en la patente el papel de definir el ambito de proteccion y.
la descripcién cumple el papel de definir suficientemente la invencién. Por ello, las
reivindicaciones se interpretan a la luz de Ia descnpmon para no repetir innecesariamente
informacion recogida en la parte de Descnpc:on

Avda. 22 Park Way No. 37 - 31 Of. 202.

E-mail: mde@mdelaw.com - -
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- Una reivindicacion debe ser clara y concisa por definicién y debe contener todas las
' caraéteristicas esenciales para reproducir una invencién, pero no elementos superfluos »
facilmente determinables por un experto con su conocimiento general comun. Toda
limitacion innecesaria que contengan ias reivindicaciones servira para que a un posible
infractor le resulte mas facil reproducir una invencion sm infringir las relvmdlcamones y-eso
con todo el respecto atenta simple y llanamente” contra el sentido mismo de la ley de

patentes ya que la proteccién conferida al sohcntante resulta muy mermada a camb|o de
que éste divulgue su invencion.

Teniendo lo anterior en cuenta se han reallzado las 3|gwentes mod|f|caC|ones en Ias
reivindicaciones 7 y 9 como son:

- - En la reivindicacién 7 se ha especificado Ia cantidad de combinacion de compuesto activo

segun la Reivindicacién 1 que comprenden las composiciones fungicidas reivindicadas. ASI
la nueva reivindicacion 2 (reivindicacion 7 original) define:

“2.- Composfciones " fungicidas  segin la ‘Reivindicacién 1,
CARACTERIZADAS PORQUE comprenden entre 0,1y95 % en peso de -
~una combinacién de producto activo”.

La base para esta modificacion se encuentra en la pagina 18, parrafo 1 de la memoria
- originalmente presentada.

- La reivindicacion 9.(nueva reivindicacion 3) se ha redactado de la siguiente manera:
“3-  Procédimiento para ~ preparar = composicioties - fuhgicidas,
CARACTERIZADO PORQUE comprende las sig'uientes etapas: '
a) preparar una combinacion de compuesto activo segun la
Reivindicacién 1, donde /a proporcién de peso de de_coMpuesto activo de
- férmula (1) a compuesto activo de formula (1) es de 1:16 a 1:18;
b) mezclar la combinacion de compuesto aclivo con agentes
extendedores y/o tensioactivos”.

E-mail: mde@mdelaw.com . . it
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Objeciodn a la reivindicacion 10:

Los términos “extendedores” y “tensioactivos” de la Reivindicacion 10, son caracteristic’:aé

funcionales. Las reiVindicaciones deben ser definidas mediante caracteristicas técnicas las
cuales puéden ser estructurales o funcionales, segun la Guia de Examen de la Oficina
Europea rde Patentes. Es decir, no es obligatoiio que .un producto deba ser definido
mediante caracteristicas . técnicas que expresen una limitacion estructural. Las
caracteristicas funcionales son admisibles cuando el experto en la materia no tiene
dificultades en proporcionar los medios para llevar a cabo esa funcion sin necesidad de
llevar a cabo un esfuerzo inventivo. Y este es respetuosamenfe el presente caso. El experto
en .la materia sébe coémo interpretar estas  caracteristicas. técnicas funcionales,
especialmente teniéndo en cuenta que en la descripcion de la memoria originalmente
presentada (de la pagina 16, parrafo 3, a la pagina 17 parrafo 1) se -indica entre qué
compuestos se seleccionan los extendedores y/o tensioactivos. En cuanto a las cantidades
de estos compuestos, no existe base explicita en la memoria para especificar las cantidades
cohCretas' de extendedores y/o tensioactivos. Sin embargo,. consideramos que especificar

" dichas cantidades no es una caracteristica técnica esehciaI para definir la invéncién, ya que
pueden ser facilmente determinadas por un vexpe'rto en la materia en cada caso concreto! ,
Consideramos que una limitacion como la requerida por el examinador haria la
reivindicacion muy vulnerable de cara a su posible infraccion por terceros que no tendrian-

mas que modificar las cantidades de un disolvente para no infringir la reivindicacion.

Por lo expresado anteriormente, eI'soIicitén.te pone"é consideracion de su Despacho UN
"NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO de la invencion, el cual comprende tres (3)-

reivindicaciones en dos folios, que cumplen con el requisito de claridad exigido'por el art.
30. - S R '

DEL ANALISIS DE PATENTABILIDAD.
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. Nivel Inventivo.

El Examinador objeta el nivel inventivo para las relvmdlcac;ones 1-3,7y 9 con el documento D1
(W09700011) porque:

“La diferencia entre Ia /nvenC/on ‘definida en la reivindicacion 1 y la
composicion de D1 es que la combinacion de la solicitud tiene por segundo
componente el compuesto propineb, mientras "que el documento D1 el
componente Il es seleccionado de una lista de ocho- compuestos donde se
menciona el propineb”. :

“E] hecho de intercambiar el compuesto prop/neb con otro tipo de agentes en
la combinacion con el compuesto .de férmula (I) no evidencia un efecto
inesperado, que represente para la persona versada en la materia una mejor
eficiencia contra los hongos fitopatégenos, en comparaCIon con otras mezclas
sinérgicas de fung/C/das herbicidas”.

Por otro lado, dentro de los ocho compuestos mencionados en el documento .
D1, de donde puede ser seleccionado el componente Il de la composicion, se
menciona el compuesto mancoxeb, el cual pertenece a la misma familia de
fungicidas del compuesto propineb, reclamado en la combinacién objeto de
invencion (ver Tabla 1).. Por lo tanto tal como se menciona en el documento
D1 el compuesto mancoxeb presenta un- efecto: sinérgico al igual que el
propineb de la solicitud, razén por la cual el experto en la materia estaria

mot/vado a combinar el compuesto | con agentes de la misma naturaleza
guimica”.

“Por lo tanto, el problema técnico objetivo a resolver es plantear una
alternativa a la composicién de ingredientes activos conocida segun D1 para
una mejor eficiencia contra los hongos f/topatogenos” -

“En consecuencia ‘el experto en la materia, intercambiaria por propineb el
compuesto de la familia del mancozeb de D1 en la combinacién para llegar

asi al objeto de la re/V/nd/caC/on 1 de la solicitud. Por lo cual se considera
obvia”.

“Ademas e la reivindicacion 7 se menciona una compos:mon fungrcrda que no
menciona que ingredientes tiene, se asume que tiene la combinacion de la
reivindicacion 1, sin embargo el documento D1 da a conocer que se pueden
realizar formuIaC/ones de las composm/ones con accion microbicida que
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comprende una cantidad de al menos dos ingredientes activos, como se
menciono anteriormente, donde se adicionan otros ingredientes (pagina 8)”.

“Por otro lado en Ia re/vmd/cacmn 7 se menciona un procedimiento donde su
dnica etapa es mezclar la combinacion definida en las reivindicaciones 1 a 3
con extendedores y/o tensioactivos, pero estas caracteristicas también
estaban divulgadas en el documento D1 que ensefiaque una formulacion se
puede mezclar y/o moler con extendedores, solventes tensioactivos entre -
“olfros (péagina 8), ademas de mencionarse en la preparacron de un
concentrado en suspension (pagina 11 )" :

"Por lo tanto las reivindicaciones dependientes 2 3, 7y 9 no ‘mencionan
caracteristicas inventivas adicionales y tampoco pueden ser cons:deradas
inventivas”.

"RI: Con relacién a las objeciones del Examinador de Patentes con respecto al nivel inventivo

de la invencion, el solicitante manifiesta su desacuerdo por las ‘siguientes razones:

La presente solicitud ‘de_pétente de invenci'én tiéne‘. como objetivo principal

proporcionar una nueva combinacion de productos activos, que contiene un

derivado conocido de oximéter y un bis-tiocarbamato conocido y que es
adecuada de una manera muy buena para la Iucha contra los hongos
fltopatogenos

El examinador considera que las reivindicaciones no son inventivas a la vista del documento
D1, en particular considera que seria obvio intercambiar en una mezcla de 2, conteniendo

: trifloxistrobin, el compuesto Mancozeb por el compuesto reivindicado Propineb.

El documento D1 no describe de forma clara, sin ambiguiedad, ni sugiere la combinacion de

los dos compuestos activos. de Ia presente invencion en la propormon defmlda en Ia Nueva
Relvmdlcacnon 1.
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Aunque el documento D1 divulga que las combinaciones de ingredientes activos descritas °
en el mismo pueden tener efectos sinérgicos, el documento D1 no muestra ningun dato al
respecto ni demuestra dicha smerg|a '

La ensefianza del documento D1 en su éonjunto es la de combinar un Compuesto gue cae
“dentro de la formula general (I)= Con ciertos ingredientes activos (una lista de los cuales el
ingrediente octavo es Mancozeb, compuesto [IH). EX|sten 38 compuestos de formula (1)
mencionados en el documento D1, y uno de ellos es Trifloxistrobin (un vistazo rapido
muestra que parece que el compuesto No. 35 es Trifloxistrobin). Para llegar por tanto a.la
presente materia-objeto reivindicada, que proporciona un efecto sinérgico real, un experto
en la materia debe hacer varias selecciones sin ninguna guia, ensefianza o sugerencia en el
documento D1.

Ademas aungue se menciona el Mancozeb con un posible compuesto a combinar en la
pagina 6, tambien el documento D1 dlvulga que el Mancozeb debe emplearse como tercer
componente de mezcla.

En relacion con estas selecciones que el experto debe hacer, el Examinador tampoco pone
- en consideracion el descubrimiento de las propdrcidnes concretas de compuestos activos
que son capaces de proporcionar un efecto sinérgico en cuanto al efecto fungicida de una
‘combinacién de compuestos activos (propOrbiones que estan Iejos de los rangos divulgados
~en el estado de la tecnlca) supone base suficiente para jUStIflcar Ia actividad mventwa de la
presente invencion.

Las proporciones relativas generales'divulgadas en el doouménto D1 ‘para la mezcla con
Mancozeb. con cualqwer compuesto de formula (I) estan en el rango de 1:30 a 1:1, -
Reivindicar el rango 1:12 a 1:19 implica Ia eleccién de un elemento tecnlco mas, en absoluto
mencionada o sugerida.

Al contrario de lo q'ue’opina el Examinador, el resultado de combinar dos ingredientes
activos no puede predecirse de antemano y el que un compuesto pertenezca a la misma

clase qwmlca (en el presente caso pollmeros ditiocarbamato) no |mphca necesariamente

' Bogota D.C. - Colombia
) Avda. 22 Park Way No. 37 - 31 Of. 202
Tels. (571) 2444096 — 3690624
: Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
' ) E-mail: mde@mdelaw.com
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que haya o vaya a haber un efecto bidlégico sinérgico. Consideramos por tanto QUé'el
éxaminador esta efectuando un andlisis de la actividad inventiva de tipo “exlpost facto” o
con “hindsight’, ‘es decir, un analisis en 'el-'que es facil decir que una- solucién no es
inventiva, una vez que el examinador conoce ya la propia solucion. El examinador deberia
por favor situarse en el momento de la presentacién de la solicitud (o fecha de prioridad)
'para evaluar la actividad inventiva y considerar si en dicho momento, las ensefianzas del
documento D1 le hubieran realmente motivado al experto en la materia-a proponer la
solucion de la presehte invevnciv()n con una expectativa ré'zohable de éxito para resolver el
problema técnico al que éste se enfrentaba en el momento de la sollcltud (prlondad) de
propormonar una combinacion sinérgica. '

Por lo fanto, la presente solicitud de patente de invencion cumple con el requisito de
NIVEL INVENTIVO del Art. 18 de la Decision 486, que en su tenor dice:

“Articulo 18.

Se considerara que una /nvenmon tiene nivel mvent/vo 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
ewdente del estado de la técnica”.

: Puesto que la combinacion de la présente invéhcic’m no se deriva de .maneravevidente del_
estado de la técnica, articulo 18 de la Decision. 486 de la Comisién de la Comunidad Andina,
ya que ningun documento del estadé de la técnica sugeria la existencia de una QFOQ. orciéon
particular de los compuestos actlvos de formula () y de formula (II) definidos en la
NUEVA REIVINDICACION 1 que conlleve un efecto smerglco

Por otro lado, el solicitante desea manifesta"r que la materia objetQ de la

presente solicitud de patente de invencion fue concedida en la Oficina

Europea de Pa_téntes bajo el nimero EP1'956916 (ver ANEXO 2 primera -

pagina) junto Coh la \)alidacién en la Oficina de Patentes de Espafia No. ES

2379385 T3 (ver ANEXO 3 prlmera pagina), Ias cuales cumplen con el
requnsno de nivel inventivo.
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Por todo lo expresado a’hteriormente; quedavclaramvenvte demostrado que existen diferencias sustanciales
“entre el documento D1 con la Combinacién de vcompuesto activo que se desea proteger en la
presente solicitud de patente de invencién de nuestro poderdante; para lo cual pone a consideracion del
, Examinador Técnico de Patentes un NUEVOvCAPiTU_LO REIVINDICATORIO el cual incluye tres -
Reivindicaciones (3) que cumplen con los requisitos .de v NOVEDAD, .NIVEL INVENTIVO Y
APLICACION INDUSTRIAL exigidos por la Decisién 486 del Acuerdo de la Comision de la ComUnidad :

' Andina; ademas, estamos dando respuesta al Concepto Técnico not|f|cado mediante OfICIO No. 11175
del 27 de junio de 2012.

Finalmente, solicito respetuosémente se proceda a CONCEDER la Patente de Invencién titulada:
‘COMPOSICION FUNGICIDA QUE CONTIENE ' TRIFLOXISTROBIN
Y PROPINEB" a nombre de la somedad BAYER CROPSCIENCE AG.

Atentamente,

Anexos:

Anexo 1 Nuevas Reivindicaciones.

Anexo 2 Primera Pagina EP1956916 :
Anexo 3.Primera Pagina ES 2379385 T3



1.

NUEVAS REIVINDICACIONES

Combinacién de compuesto -activo que comprende un
compuesto de férmula (1)

S

(2) el compuesto de férmula (Il),

(in)

702t (propineb)

CARACTERIZADA PORQUE en lavcombinacién de compuesto
activo la proporcion en peso de compuesto activo de formula (1)
a compuesto activo de formula (ll) es de 1:16 a 1:18.

Composiciones fungiéid_as tal como se ha definido en Ia
Reivindicacion 1, CARACTERIZADAS PORQUE comprenden
entre 0,1 y 95% en peso de una combinacion de compuesto
activo

Procedimiento para preparar composiciones fungicidas,
CARACTERIZADO PORQUE comprende las siguientes
etapas:

a) preparar una combinacién de compuesto activo segun la

1



Réivindicacién 1, donde la pro'porci()n en peso de
compuesto activo de formula (I) a compuesto activo de
formula (Il) es de 1:16 a 1:18;y

b) mezclar la combinacion de compuesto activo con agentes
extendedores y/o tensioactivos.
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® ‘ TRADUCCION DE PATENTE EUROPEA T3

‘ Namero de solicitud europea: 06818710 .3
Fecha de presentacion: 22.11.2006
Namero de publicacion de la solicitud: 1956913
Fecha de publicacion de la solicitud: 20.08.2008

Titulo: Combinacién de principios activos fungicidas

' Prioridad: - . @ Titulat/es:

03.12.2005 DE 102005057837 BAYER CROPSCIENCE AG
: ’ : . ALFRED-NOBEL-STRASSE 50
40789 MONHEIM, DE

Fecha de publicacion de la mencién BOP!: @ Inventor/es:

25.04.2012 ’ HAUSER-HAHN, Isolde;

" DAHMEN, Peter;
WITZENBERGER, Albert y
WACHENDORFF-NEUMANN, Ulrike

Fecha de la publicacién del folleto de la patente: Agente/Representante:

25.04.2012 Carpi'nlero Lopez, Mario

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicacion en el Boletin europeo de patentes, de
la mencion de concesion de la patente europea, cualquier persona podra oponerse ante la Oficina Europea
de Patentes a la patente concedida. La oposicion debera formularse por escrito y estar motivada; solo se
considerara como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposicién (art. 99.1 del
Convenio sobre concesion de Patentes Europeas).
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Anmerkung: Innerhaib von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europaischen
Patents im Européischen Patentblatt kann jedermann nach MaBgabe der Ausfiihrungsordnung beim Européischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebiihr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Européisches Patentibereinkommen). _
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