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SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E, S, D,

Re

1 Me reflero al auto dictado por ese Despacho y notificado por fijacién en lista de 16 de
Junio de 2005

2 De acuerdo con el Concepto Tecnico No 682, el sefior Examinador objeta la claridad
*La relvindicacién 1,
es muy general y no delimita el alcance de la Invencion puesto que abarca en forma

del capitulo reivindicatorio actualmente presentado, afirmando que

general grupos de compuestos que corresponden a funciones quimicas diferentes y de otro
lado no se especifican los compuestos Asi como tampoco esta suficlentemente sustentado
que todas las mezclas posibles de acuerdo a lo relvindicado presenten efecto sinérgico”
(resaltado fuera de texto)

Sobre este particular, me permito manifestar que el solicitante ha decldido modlificar
las relvindicaclones 1, 2 y 3 estudladas por el sefior Examinador, con el fin de superar las
objeciones expuestas En limitado
considerablemente el alcance de la rewvindicaclén 1 al restringir la definicién de los
compuestos antagonistas del canal neuronal de sodlo unicamente a los compuestos de
Férmula I, eliminando de esta forma los compuestos de Férmula II, III, IVy V vy los
significados de sus respectivas varlables

anterlormente este sentido, se ha

Igualmente, se ha reemplazado la expresién
"toxina" por "neurotoxina®, existlendo el sustento del anterior cambio en el numeral 3 de la
pagina 10 de la descripcién

En relaclén con lo anterior, se ha modificado tanto la relvindicacién 2 para eliminar la
expresién "6 III", como la relvindicacién 3 para eliminar la expresién "Z' es Cl, Ry Y G
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son cada uno C ;CH,, Q es p-(trifluorometoxi)fenlio”, correspondientes a la materia
que ha sido exclulda de la relvindicacién 1 ahora presentada

De acuerdo con las modificaciones expuestas, me permito manifestar al sefior
Examinador que el alcance de la Invenclon ha sido significativamente delimitado, tal como
lo habla solicitado en su Concepto Técnico No 682, toda vez que el nimero de posibles
combinaclones ha sido drésticamente reducido y enfocado unicamente a aquellas que se
puedan reallzar unicamente con el compuesto de Férmula I

En consecuencla, me permito presentar a esa Oflcina un nuevo capitulo
relvindicatorio en el cual se han realizado las modificaclones arriba mencionadas, y el cual
reemplaza el juego de relvindicaclones que se encuentra actualmente bajo estudio
Adicionaimente, me permito manifestar que el nuevo caplitulo reivindicatorio presentado
permite superar dichas objeclones de claridad, toda vez que se define de manera mds
clara y completa la materla objeto de la presente invencién

Ahora bien, frente a la afirmacién segln la cual "tampoco esta suficientemente
sustentado que todas las mezclas posibles de acuerdo a Jo relvindicado presenten efecto
sinergico”, atentamente me permito dirigir la atenclén del sefior Examinador a los
ejemplos ensefiados en la descripcién de la presente solicdtud, especificamente a los
Ejemplos 2 y 3 (péginas 16 a 20), en los cuales se demuestra el comportamiento
sinérgico de las mezclas de los compuestos de Férmula I y diferentes exponentes
de los compuestos del Grupo 1, io que permite afirmar que el efecto sinérgico de
las posibles mezclas, contrario a Ia opinién del sefior Examinador, sf se ancuentra
suficlentemente sustentado dentro de la presente Invencién, méixime sl se tiene en
cuenta la limitacidn reallzada con respecto a los antagonistas del canal neuronal de sodio
manifestada medlante el presente escrito

Adidonalmente, el seffor Examinador objeta la claridad de la solicitud argumentando
que "Las relvindicaciones de método para el control de insectos, asi corno la proteccién de
plantas de la infestacidén de Insectos, tal como se relvindican son muy generales y no
define una forma de reallzacion especifica De otra parte es el método no se caracteriza
por el tipo de producto o compuesto que se aplique”

Frente a estas objeclones, me permito manifestar al sefior Examinador que de
acuerdo con el contexto de la Invencldn, los métodos han slido claramente definidos y
pueden ser realizados por cualquier persona versada en la materla que desee aplicar los
conocimientos revelados por el solicitante en la presente Invenclén, es decir, las
relvindicaclones son completamente claras y cumplen con la finalldad de delimitar el
alcance de la Invenclén En este sentido, resulta de la mayor importancla resaltar que al
tratarse de composliciones Insecticidas, los métodos para la proteccién de plantas y control
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de plagas deben corresponder a la aplicacién de la novedosa e Inventlva composicién
relvindicada sobre aquellos objetas que la requleren

Adiclonaimente, el seffor Examinador debe tener en cuenta que los metodos
relvindicados no corresponden a cualquier tipo de método general y sin limitaclén, sino que
comprenden la etapa de aplicacién de una composlicién Insecticida Gnica y especifica, tal
como ha sido ensefiada por el solicitante, sobre unos objetos tamblén especlificos con el fin
de alcanzar un resuitado tecnico blen definido, como lo es [a proteccion de plantas de la
infestacion por Insectos o el mismo control de Insectos

Por lo tanto, me permito manifestar que las relvindicaclones de método s1 cumplen
con el requisito de claridad, toda vez que estdn definlendo en forma clara y precisa el
alcance de la Invenclon y ensefian a la persona versada en la materla (a quien va dirigida
la invencldn), cdmo realizar la misma dentro del campo técnico relacionado

Finalmente, me permito manlifestar a esa Oficina que las modificaclones realizadas en
el nuevo capitulo relvindicatorio no amplfan de ninguna manera el alcance de la presente
Invencién, toda vez que las mismas corresponden a significativas limitaclones de la materia
descrita en la solicltud, dirigidas a superar las objeciones de claridad, establecidas en el
Concepto Técnlco No 682, asl como tamblén a resaltar las caractensticas novedosas e
Inventivas de la presente Invencién

3 Por otra parte, el sefior Examinador objeta la unidad de Invencién de la presente
solicitud argumentando que "La /nvenciébn comprende una ampha gama de mezclas
diferentes” entre los compuestos de fdrmulas I a V y los compuestos del grupo I,
complementando su discusién al manifestar que "/os compuestos son conocidos en el
arte previo de manera que no existe un dnico concepto comin Inventivo en todas
las mezclas El hecho de que los compuestos de férmulas I a V sean antagonistas del
canal de sodio neuronal, corresponde a una propiedad de dichos compuestos que es
inherente a los mismos” (resaltado fuera de texto)

Sobre este particular, me permito llamar fa atenclén del sefior Examinador a los
sigulentes argumentos técnicos, por medio de los cuales se superan plenamente sus
objeclones con respecto a la falta de unidad de Invencién Como primera medida, me
permito resaltar nuevamente que la reivindicaclon 1 de la presente solidtud ha sido
considerablemente modificada, con el fin de limitar aun mds el alcance de la misma, por lo
cual la "amplla gama de mezclas" posible sefialada por el sefior Examinador se ha
visto reducida en forma significativa a aquellas mezclas que solamente Incluyen
los compuestos de férmula I, mezclas que cuentan con el sustento proporcionado
mediante los ejemplos de la memorla descriptiva, tal como se manifestd anteniormente en
este mismo escrito
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Adiclonalmente, me permito resaltar al sefior Examinador que el concepto unico
Inventivo de la presente solicitud no yace en el hecho de que el compuesto de formulal o
cualquiera de los compuestos del Grupo I sean conocidos en el estado de la tecnica per se,
toda vez que el solidtante no estd buscando protecclén para cualqulera de estos
compuestos Por el contrario, la unidad Inventiva radica en la novedosa e Inventiva
composicién Insecticida sinérgica que comprende una mezcla de estos
componentes, de tal forma que el hecho de que los compuestos sean conocldos en el
estado de la técnica no afecta de ninguna forma la unidad de la presente invenclén, ya que
los compuestos individuales en sl no son el objeto de la solicitud El objeto de la
invencién es la composiclén Insecticida y los métodos de control de plagas y
proteccién de plantas que involucran a dicha composiclén

Finalmente, me permito seflalar que el solldtante no comprende el argumento del
sefior Examlinador relacionado con la abjeclén a la unidad de Invencién, dirigido a resaltar
que "E/ hecho de que los compuestos de férmulas I a V sean antagonisias del canal de
sadlo neuronal, corresponde a una propledad de dichos compuestos que es Inherente a los
mismos" Con respecto a lo anterior, sl bien se trata de una propledad de estos
compuestos, esta no ha sido desconoclda por el solicitante, nl corresponde al objeto a
rejvindicar, sino que es una caracteristica de estos compuestos que contribuye al
efecto sinérgico ensefiado por las composiclones que constituyen el verdadero
objeto de la Invencién

En conclusién, dada la significativa limitacién hecha sobre el alcance de la Invenclén
mediante la restriccién a los compuestos de férmula I en el capltulo relvindicatorio tal
como ha sldo modificado, y considerando que el objeto de la Invenclén es la composicién
Insecticida sinérgica y no los compuestos de fdrmulas I a V o del Grupa I per se (o
algunas de sus propledades), se ha demostrado que la presente solicitud s/ cumple con los
requisitos de claridad y unidad de Invenclén exigidos por la Declsion 486

4 Anexo me permito presentar

() Reclbo numero 05 - 64,180 expedido por la Superintendencla de Industria y
Comerclo, que acredita el pago de las modificaclones menclonadas, y

() Copla de las péginas 21 a 25, que corresponden al nuevo capitulo
reivindicatorio, en el cual se han realizado las modificaclones anterlormente
expuestas y que reemplaza el caplitulo que se encuentra actuaimente bajo
estudio

Ly
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5 En vista de lo anterlor, atentamente me permito solicitar a ese Despacho, proceder a
estudlar nuevamente la solidtud a la luz de las modificaciones realizadas y de los
argumentos aqui expuestos y con base en ellos conceder el privilegio de patente solicitado

Sefior Superintendente,

uc‘:‘monem RICAURTE

TP 53215
Cddigo 231
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REIVINDICACIONES

1 Una composicién Insecticida que comprende un
antagonista del canal de sodio neuronal de la férmula |

Yp

X R WR /i
@—N—C—N—N:C—A—(CR,R,)..—@

L))

en donde
A 8s CR*R5 o NR®,
Wes Do S,

X, Y y Z son independientemente H, halégeno, OH, CN, NO,,
alquilo C4-Cs no sustituido o sustituido con uno o mas grupos
halégeno, alcoxi C4-C;, haloalcoxi GC4-Cj, cicloalquilo C3-Cg,
alqueniloxi C2-Cg 0 sulfoniloxi,

alcoxi C4-Cg no sustituido o sustitlido con uno o mas grupos
halégeno, alcoxi C,-C; o cicloalquilo Cs-Ce,

alcoxicarbonilo C¢-Cg, cicloalquilcarboniloxi C3-Cs, fenilo no
sustituido o sustituido con uno o mas grupos halégeno, alquilo Cy-
C4, 0 alcoxi C4-Cg,

aminocarboniloxi no sustituido o sustituido con uno o maés
grupos alquilo C4-Ca,

alcoxicarboniloxt C4-Cg, alquilsulfoniloxi C4-Cg, alquenilo Co-
Cg, 0 NR*?R",

b
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m, p Y q son cada uno independientemente un entero de 1, 2,
3,405,

n es un enterode 0, 16 2,

R, R', R% R3, R* y R® son cada uno independientemente H o
alquilo C4-Cq,

R® es H, alquilo C1-Ce, haloalguilo C4-Cg, alcoxialquilo C4-Cs,
alcoxi C4-Cg, haloalcoxi C1-Cs, alquenilo C2-Cg, alquinilo C2-Csg,
alquilcarbonil C;-Ce, alcoxicarbonil C4-Ce, alquiltio C4-Cs, ©
haloalquiltio C4-Cag,

R'2 y R' son cada uno independientemente H o alquilo Ci-
Cs,

y la configuracidn de linea punteada C===N representa un
enlace doble o un enlace simple,

o0 un esterecisémero del mismo,

y uno o mas compuestos seleccionados del Grupo |

1) compuestos piretroides,

2) compuestos de tipo peritroide,

3) nucleopohhedrovirus recombmnantes capaces de
expresar una neurotoxina de insecto,

4) compuestos de organofosfato,

5) compuestos de carbamato,

6) compuestos de formamudina,

7) compuestos de lactona macrociclica,

8) compuestos de amidinohidrazona

9) compuestos antagonistas de GABA, y

10) compuestos de ligando de receptor de acetilcolina,

en una cantidad sinarglcamente activa del antagonista del
canal de sodio neuronal an combinacidn con uno © mas compuestos
seleccionados entre el Grupo | en una retaciébn de 1 parte en peso
del antagonista del canal de sodic neuronal a 0,01-100 partes en
peso de los compuestos seleccionados del Grupo |
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2 La composicién de acuerdo con la relvindicacion 1, en donde el
antagonista del canal de sodio neuronal es un compuesto de formula | y la
configuracion de linea punteada C===N representa un enlace doble

3 La composicion de acuerde con la reivindicacién 2, en donde W
es O, X es trifluarometoxi, y esta en la posicion 4, Y es tnfluorometilo y esta en
la posicidon 3 Z es CN y esta en la posicion 4, Aes CHz, nes O, m, py q son
cadauno 1 Ry R4 son cada uno H.

4 La composicidon de acuerdo con la reivindicacién 3, en donde el o
mas compuestos seleccionados entre el “Grupo (I)* son (RS)-a-clano-3-
fenoxibenzil (1RS,3RS,1RS,35R)-3-(2,2-diclorovinli)-2,2-
dimetilciclopropanocarboxilato (cipermetnna), (RS)-u-clano-3-fenoxibenzil (Z)-
(1RS,3RS)-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil}-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato
(cthalotrina), (RS)-a-ciano-4-fluoro-3-fenoxibenzil (1RS,3RS,1RS,3SR)-3-(2,2-
diclorovinil}-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato (ciflutrina), 3-fenoxibencll
(1RS,3RS, 1RS,35R)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciciopropanocarboxilato
{permetnina) 2-{4-etoxifenil)-2-metipropil 3-fenoxibencll eter {etofenprox), (4-
otoxifonil)[3-(4-fluoro-3-fenoxifenil)propil){(dimetil)silano  (sllafluofén), (RS)a-
clano-4-fluoro-3-fenoxibenzil (1RS,3RS,1RS,35R)-3-(2,2-dIclorovinil)-2,2-
dimetilciclopropanocarboxilato (fipronul), (1.4,5,6,7,7-hexacloro-8,9,10-
tnnorborn-5-en-2,3-llenobismetileno)  sulfto  (endosulfén),  1-(8-cloro-3-
pindiimetil)-N-mitroimidazolidin-2-iidenoamina (imidacloprid), (E)}-N'-{(6-cloro-3-
pinioi)meu)-N2-ciano-N'-metilacetanudina  (acetamiprid),  (E)-N-(6-cloro-3-
pindilmetil)-N-atil-N'-metil-2-nitrovinihldenodiamina (nitenpiram), 3-(2-cloro-1,3-
tiazol-5-lmetil)-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-ihdeno(nitro)amina (tiametoxam), O-
4-bromo-2-clorofenil O-etil S-propil fosforotioato (profenofos), ©,S-dimeti
acetilfosforamidotioato (acefato) O-etil O-4-(metiltio)fenil S-propll fosforoditioato
(sulprofos), dietil (dimetoxitiofosfonltio)succinato (malatién), O,O-dietl O-2-
Isopropil-6-metilpinmidin-4-il fosforotioato (diazinén), O,0-dimetl O-4-nitrofenil
fosforotioato (met!l paratidn), S-tert-butiliometl! O,O-dietll fosforoditioato
(terbufés), S-metl N-(metlcarbamoiloxi)tioacetimidato (metomil), 3,7,9,13-
tetrametil-5,11-dioxa-2,8,14-tritia-4,7,9,12-tetra-azapentadeca-3,12-dieno-6,10-
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diona (tiodicarb), S-4-fenoxibutl dimetitiocarbamato (fenotiocarb), N-
metibis(2 4-xiiminometi)amina (amitraz), N2-(4-cloro-o-toltl)-N',N'-
dimetiformamidina (clorditmeform), N’-{4-cloro-2-metilfenil}-N,N-
dimetimetanimidamida  (clorfenamidina), mezcla de (10E,14E,16E,22Z)-
(1R,4S8,5'S,6S,6'R,8R,128,135;20R,21R,248)-6'-[(S)-sec-butll}-21,24-dihidrox}-
5 11,13 22-tetrametil-2-oxo-(3,7,19-tnoxatetraciclo[15 6 1 148 0* #|pentacosa-
10,14,16,22-tetraeno)-6-espiro-2'-(5',6'-dihidro-2'H-piran)-12-ll 2,6-dideoxl-4-O-
(2,6-dideox1-3-O-metil-a-L-arabino-hexopiranosil)-3-O-metil-a-L-arabino-
hexopirancsido y (10E,14E,16E 222)-
(1R 4S 5'S,6S,6 R,8R,12S,13S,20R,21R,248)-21,22-dihldrox!-6'-Isopropll-

5 11,13,22-tetrametil-2-oxo~(3,7,19-tnoxatetraciclo[15 6 1 1*® 0****|pentacosa-
10,14,16 22-tetraeno)-6-espiro-2'-(5',6'-dihidro-2'H-plran)-12-il 2,8-dideox|-4-O-
(2,6-dideoxi-3-O-metil-a-L-arabino-hexopiranosll)-3-O-metil-a-L-arabino-
hexopiranosido (avermectina), mezcla de (10E,14E,16E,22Z)-
(1R.4S 5'S,6S 6'R,8R,128,138,20R,21R,248)-6'-[(5)-sec-butll}-21,24-dlhidroxi-
5',11,13,22-tetrametil-2-0x0-(3,7,19-tnoxatetraciclo[15 6 1 1*® 0***|pentacosa-
10,14,16 22-tetraeno)-6-espiro-2'-(5',6'-dihidro-2'H-piran)-12-ll 2,6-dideox|-3-O-
metil-4-0-(2,4,6-trideoxi-3-O-metil-4-mehlamino-e-L.-lixo-hexapiranosil)}-a-L-
arabino-hexapiranosido y (10E,14E,16E,222)-
(1R.4S8,5 §,65,6'R,8R,12S,135,20R,21R,24S)-21,24-dthidroxi-6'-Isopropll-

5' 11,13,22-tetrametil-2-0x0-(3,7,19-trioxatetracyclo[15 6 1 1*® 02 #|pentacosa-
10,14,16,22-tetraeno)-8-espiro-2’-(5',6'-dihidro-2'H-plran)-12-ll 2,8-dideoxi-3-O-
metil-4-0O-(2,4,6-tndeoxi-3-O-metil4-metllamino-a-L-lixo-hexaplranosll)}-c-L.-
arabino-hexapiranosido (emamectina), mezcla de (10E,14E,16E,222Z)
(1R.48,5'S,6R,6'R,8R,13R,20R,21R,245)-6"-etil-21,24-dIhidroxI-5',11,13,22-
tetrameti-3,7,19-tnoxatetraciclo[15 6 1 1*® 02 ?pentacosa-10,14,16,22-
tetraeno-6-espiro-2'-tetrahidropiran-2-ona y (10E,14E,16E,22Z7)-
(1R,45,5'S,6R,6'R,8R,13R,20R,21R,248)-21,24-dihidroxI-5',6',11,13,22-
pentametil-3,7,19-tnoxatetracicio[15 6 1 1*® 02*#)pentacosa-10,14,16,22-
tetraeno-6-espiro-2'-tetrahidropiran-2-ona en la proporcidn 7 a 3
{milbernectina), [6R,23E,258,(E)]-56-O-demetil-28-deoxI-25-(1,3-dimetll-1-
butenil)-6,28-epoxI-23-hidroxi-milbemicina B (nemadactina), 0
[6R 23E 255 (E)]-5-O-demetil-28-deoxi-25-(1,3-dimetil-1-buteni!}-6,28-epoxl-23-
(metoxumino)milbemicina B (moxidectina)

oy
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5 La composicién de acuerdo con la reivindicacién 3, en donde el o
mas compuestos seleccionados entre el “Grupo (I)" es un nucleopolihedrovirus
recombiante capaz de expresar toxina de insecto, el cual es el HzNPV-AalT,

Helicoverpa Nucleopolihedrovirus que expresa toxina del insecto Androctonus
australis

6 La composicion de acuerdo con la rewindicaclén 3, en donde el o
mas compuestos seleccionados entre el “Grupo (I)' son hidrametlinén (5,5-
dimetiperhidropinmidin-2-ona 4-trifluorometil-a~-(4-
tnfluorometilstinl)cinamilidenohidrazona)

7 Un mélodo para el control sinérgico de Insectos, que comprende
poner en contacto dicho insecto con una composicidn de cualqulera de las
reiwvindicaciones 1-6

8 El método de acuerdo con [a revindicacidn 7, en donde el insecto

se selecciona entre e! grupo que consiste de Blatarlos, IsGpteros, Dipteros e
himendpteros

9 E! método de acuerdo con la rewvindicacién 8, en donde los
insectos son lepidépteros o cledpteros

10  Un meétodo para la proteccion de una planta contra la infestaclién y

ataque de Insectos, que comprende aplicar al follaje o tallo de dicha planta, una

cantidad sinérgicamente efectiva de una composicién de acuerdo con
cualquiera de las reivindicaciones 1-6
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Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de la Decision 486 de
la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica

1 DOCUMENTOS ESTUDIADOS

-Capitulo descriptivo folios 5 a 25, 188 a 199
~Capltulo revndicatono remndicaciones 1 a 10 folios 261 a 265,, enviadas como respuesta, junto
con memonal de 07 de septiembre de 2005, fohos 255 a 260

El articulo 9 de la Decision 486 de la Comision del Acuerdo de Cartagena establece que

“La pnmera soliciiud de patente de invenc:6n 0 de modelo de utilidad, 0 de registro de disefio industrial
o de marca, valklamente presentada en olro Pais Miembro o de una autondad nacional, regional o
intemacional con |a cual el Pals Miembro estuviera vinculado por alglin tratado que establezca el
derecho de pnondad anélogo al que establece la presente Decision, confenra al solicitants o a su
causahabente un derecho de prondad para soliciar en el Pals Miembro una patente o un registro
respecto de lamisma materia El alcance y los efectos del derecho de pnondad serén los previsios en el
Convenio de Parls para la proteccién de la Propiedad Industnal *

* Para beneficiarse del derecho de priondad, fa sollcitud que la invoca deberé presentarse dentro de
los siguientes plazos impromogables contados desde la fecha de presentacidn de la solicitud cuya
pnoridad se invoca

a) doce meses para las patentes de invencidn y de modeio de utihdad, y

b) seis meses para los registros de disefios industnales y de marcas®

La soliciiud fue presentada el 29 de marzo de2000 y se reivindico pnondad de las soliciudes US
60/1243086 de 12de marzo de 1999y US 60/158201 de 7 de octubre de 1999, de las cuales se presentd
la copia respectiva Por lo tanto, de acuerdo a los articulos 9 a 11 de la decision 486, la pnondad
revindicada es valida



2 OBJETO DE LA INVENCION

La invencion comprende

- Una composicidn insechcida que comprende un antagomsta del canal de sodio neuronal de
formula | y uno 0 més compuestos seleccionados del grupo | (1) compuestos piretroides, (2)
compuestos tipo piretrorde, (3) nucleopolihedrovirus recombinantes capaces de expresar una
toxina de insecto, (4) compuestos de organcfosfato, (5) compuesios de carbamato, (8)
compusstos de formamidina, (7) compuestos de lactona macrociclica, (8) compuestos de
amdinohidrazona, (8) compuestos antagonistas de GABA, y (10) compuestos de kgando de
receptor de aceticolina, en una cantidad sinergicaments activa del antagonista del canal de
sodio neuronal en combinacidn con uno 0 més compuestos seleccionados entre el grupo | en
una relacién de una parie en peso de! antagonista del canal de sodlo neuronal a 0,01-100
partes en peso de los compuestos seleccionados del grupo (1)

- Método para el control de insectos que comprende poner en contacto dicho insecio con unade
las composiciones reivindicadas

- Método para proteger una planta contra la infestacion y ataque de insectos que comprende
aplicar al follaje o al tallo de dicha planta una canhidad sinérgicaments eficaz de la composicion

- Clasficacion Intemacional de Patentes AO1N47/28

3 CLARIDAD DE LA SOLICITUD

Conforme a lo establecido en el articulo 30 de la decisibn 486 de la comisidn de la comunidad andina
las revindicaciones deben ser claras, concisas y estar enteraments sustentadas en la descnpcion

No obstante se haya modificado el capitulo reivindicatono, la reivindicacton 1, continua siendo muy
general por cuanto o se dehmita el alcance de la nvencidn puesto que abarca diez grupos de
compuestos que comesponden a funciones quimicas diferentes y donde no se especifican los
compuestos Tampoco esta suficientements sustentado en el caprulo descriptivo que toda esa amphia
gama de mezclas posibles de acuerdo a lo reivindicado presentan efecto sinéngico

Con respecto a la férmula estructural no es claro la forma como se indica que a configuracin de linea
punteada C===N representa un enlace doble 0 un enlace simple * pero en laférmula no aparece dicho
enlace representado asl, lo que allil se muesira es un enlace formado por una linea contnua y una
punteada, lo cual de acuerdo a lo contemplado en la remvndicacion N° 2 representa un enlace doble
entonces no es congruente la forma de representario en la estructura con lo que se indica dentro de la
remvindicacidn N*1 y con lo indicado en la remvindicacidn N°3 De ofra parte tampoco se indica cuando
dicho enlace corresponde a un enlace sencillo como queda la formula estructural con respecto a los
atomosde Cy N que conforman dicho enlace, puesto que debe entonces completarse la valencia de
cada uno de ellos con algin sushtuyente

Las reivindicaciones de método para el control de insectos, asl como para la proteccidn de plantas de la
infestacidn de insectos, tal como se reivindican son muy generales y no define una forma de realzacion
especifica De ofra parte es el método no se caractenza por ei tipo de producto o compuesto que se
apiique

El encabezado de la reivindicacién N° 7 * un método para el control sinérgico de msectos " no es claro
por cuanto un “control sinérgico de insectos® no significa nada

Es de anotar que si bien la memona descnptiva sirve para una mejor comprension de la nvencion, las
revindicaciones deben ser claras por s1 mismas y delimitar perfectamente el alcance de la misma

4 DETERMINACION DE UNIDAD DE INVENCION



La invencién no comprende un grupo de invenciones relacionadas entre s, de manera que se integre un
{inico concepto inventivo conforme al ariculo 25 de la decision 486 de la comision de la comunidad
andina, puesto que

De acuerdo con el nuevo caprtulo remvindicatono la nvencién aiin comprende una amplia gama de
mezclas diferentes, no obstante se haya resinngido la composicién con respecto a los compuestos
antagonistas del canal de sodio a los compuestos de formula |, los compuestos del grupo | con los
cuales se combinan comesponden a grupos con funciones diferentes como piretrodes, carbamatos,
nucleopolthedrovirus etc , es0 sin contemplar que dentro de cada uno de estos se ienen igualmente un
sinnumero de compuestos con esfructura quimica muy dferente, tal como se puede determinar de
acuerdo con la reivindicacion N° 4, por lo tanto resulta que se tene una infinxiad de mezcias diferentes

Ahora bien los compuestos de fdrmula | son conocidos en el arte previo, de manera que no existe un
anico concapto comdn e inventivo, en todas las posibles mezcias

5 ARGUMENTOS DEL INTERESADO

Con respecto a lo expresado por el interesado con relacién a la objecion de que no encuentra
suficientemente sustentado que todas las mezcias posibles de acuerdo a lo reivindicado presenten
efecto sinérgico”, si bien es cierto como lo afirma el interesado en su memonal que en las paginas 16a
20, ejomplos 2 y 3 se demusstra el comportamiento sinérgico de las mezclas de los compuestos de
férmula |, es de anotar que alll solo se muestra el comportamiento de un compuesto de formula la en
combinacidn con un compuesto especifico que comesponde a “hidrametindn® y con un
nucleopolihedrovirus que expresa la toxina de insecto Androctonus australs, lo cual no
representativo frente a la amphia gama de mezclas que se dan de un lado por los compuestos de
formula |, donde el significado de sus sustituyentes en amplio y contempla grupos funcionales drferentes
y de otra parte el hecho de que entre los compuestos del grupo | se ienen diez diferentes tipos de
compuestos quimicos como piretroides, organofosforado, carbamato ete y dentro de cada uno de elios
exste una gran vanedad de compuestos [0 cual se puede ver faciimente en la remvindicacion N°4, de
manera que en la descnpcidn por ko menos deberla contemplarse ejemplos de mezcias de los
compuestos de férmula ! con los compuestos especificos comprendidos en dicha revindicacion

Con respecto a que los métodos relvindicados han side claramente definidos y que comprenden la
etapa de aplicacidn de una composicion insectcida Gnica y especifica es de anotar nuevaments que la
mezcla insecticida no es linica y especifica como ya se indico antenormente y de otra parte el método
no se caractenza por e producto que se aplique, s1 bien se esta indicando que se pone en contacto la
composicion ya sea con el insecto o con la planta, esto consttuye unaetapa obvia muy general que no
presenta mnguna caracteristica especifica, por lo tanto la objecidn se hace con el propésito de que se
defina y delimite el método reivindicado de manera que se pueda dferenciar del los métodos
convencionales

Ahora con relacidn a la falta de unidad de invencion ya se indico en el numeral 4, de acuerdo al nuevo
capitulo revindicatono por qué razon alin existe falta de unidad de invencidn, ahora cabe anotar que
como es conocido en matena de patentes para que exista un Gnico concepto comin e inventivo, el
elemento novedoso e inventivo debe estar presente en todas las revindicaciones, asi como también
como en el caso de as mezclas en cada una de ellas, de manera gue deberia existir dicho elemento
novedoso e inventivo en todas las mezclas, asl que los compuestos de formula | que comresponden al
elemento coman para todas las mezclas no son nuevos ni inventivos, por lo tanio no se estA tomando
cada compuesto independientements, justamente se hace esté referencia en razén a se frata de
mezclas muy diferentes con compuestos estructuraimente muy diferentes y aunque cada una podria
ser nueva, la combinacion de los compuestos que es lo nuevo e inventivo no es la misma para fodas las
mezclas, de otra parte no se puede afimar como ko hace el interesado que el efecto sinémgico se
constituya en el concepto comin nventivo, porque s asi fuera toda mezcla sinérgica podria ser
contempladaenuna nica solicitud, es de anotar nuevaments que el efecto sinérgico es el resultado de
la mezcla especifica de dos 0 més componentes activos y lo que se protege como invencidn es la
composicidn mas no sus propiedades que son inherenies a la msma



Es de anotar que una cosa es la novedad de la invencion y ofra el concepto comdn inventivo, el hecho
de que la combinacion de dos 0 méas pnncipios actvos sea nueva no implica necesanamente que una
pluralidad de mezcias que puedan liegar a ser nuevas cada una independientemente, conformen todas
un lnico conceplo comdn inventivo, por esta razon se hace la anotacion de que los compuestos son
conocidos en el arte previo, de manera que como los compuestos comunes a todas las mezcias son
conocidos no existe un Gnico concepto comiin inventivo, y ademés porque como ya se indico se trata de
compuestos estructuralmente muy diferentes

Hastatanto el interesado no ajuste su solicitud, de acuerdo a las observaciones antes anotadas no
80 podra continuar con la bisqueda y estudio de patentabiikdad

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, se le indica
que debe dar respuesta dentro del término de sesenta dias contados a partir de la fecha de la
notrficacién de la presente comunicacién En caso de no dar respuesta al presente requenmiento o sl a
pesar de la respuesta subslstieran los Impedimentos para la concesién, se denegaré la patents

Notfiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5 2,ieral e), del capltulo quinto del

Jefe de la Divisidn de Nuevas Creaciones

15 MR 2006
El antenor requenmiento fue notificado por fijacidn en lista, de fecha
CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO
Nimero 381 Cédigo 202013

06-03-10



