
  
CALLE 117 No.5A – 35 

TELÉFONO (571) 756 0770 
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA 

patentessic@castellanosyco.com.co 
www.castellanosyco.co 

 
Señora 
Directora de la Dirección de Nuevas Creaciones  
Superintendencia de Industria y Comercio 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
E.                 S.                D. 
 
 
Re.:    Expediente No. NC2020/0006199  

Solicitud de Patente PCT entrada en Fase Nacional, para:  
“POTENCIADORES DE FUNGICIDAS EFICACES PARA EL TRATAMIENTO 
DE PLANTAS INFECTADAS POR PATÓGENOS FÚNGICOS”  
Solicitantes:  BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM 
  COTTONGEN LLC 

 
 

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO 
 

 
Yo, MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y 
domiciliada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de 
las sociedades solicitantes del asunto citado en la referencia, en atención a su oficio 
No. 8485 del 17 de julio de 2020, y para el cual solicite prórroga oportunamente el 14 
de octubre de 2020, atentamente me permito dar respuesta al mismo de la siguiente 
manera: 
 

1. Modificación a las Reivindicaciones  
 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 34 de la Decisión 486 y en vista de las 
observaciones realizadas por el examinador, se presenta en esta oportunidad un nuevo 
pliego reivindicatorio conformado por 8 reivindicaciones. 
 
Vale mencionar que se ha modificado el contenido de las reivindicaciones, a fin de no 
hacer referencia a las expresiones “la composición es sinérgica” y “en cantidades 
suficientes”. 

 
No se ha adicionado materia nueva, por medio de estas reivindicaciones modificadas. 
 

2. Recibo por concepto de modificación de solicitud en trámite 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución No. 59669 del 2020, adjunto se 
presenta recibo por concepto de modificación de solicitud en trámite. 
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3. Claridad del pliego reivindicatorio 
 
De conformidad con las modificaciones introducidas a las reivindicaciones, puede 
establecerse que las nuevas reivindicaciones son claras y concisas.  
 
Específicamente, en vista de las modificaciones introducidas, puede determinarse que 
las reivindicaciones no incluyen las expresiones “la composición es sinérgica” y “en 
cantidades suficientes”, superando las objeciones respectivas.  
 
De esta manera, se superan las objeciones formuladas por el examinador y puede 
establecerse que la presente solicitud cumple con los requerimientos del Artículo 30 de 
la Decisión 486. 
 

4. Nivel inventivo 
 
El examinador considera que las enseñanzas del documento D1: US2006276339, hace 
obvio el objeto de las anteriores reivindicaciones 1 a 5. 
 
A este respecto, se desea manifestar nuestro desacuerdo con la opinión del 
examinador, por cuanto el objeto de la presente solicitud no resulta obvio a la luz de 
D1, por las siguientes razones: 
 
El Examinador afirma que el fungicida específico octanoato de cobre es recitado en la 
reivindicación 1 y en el párrafo [0049] de D1. Lo anterior no es cierto, por cuanto dichas 
secciones no recitan un fungicida específico en absoluto, y mucho menos el octanoato 
de cobre. Además, la afirmación de que el fungicida específico octanoato de cobre se 
recita en la Tabla 1, página 116 es incorrecta, toda vez que dicha información se 
encuentra en la Tabla 1, página 105, y es solo uno de los miles de compuestos 
diferentes que figuran en la Tabla 1, adicional a cientos de fungicidas y numerosos 
compuestos de cobre diferentes que figuran en la Tabla 1.  
 
Una persona versada en la materia no seleccionaría de manera razonable y específica 
el octanoato de cobre, a partir del abrumador número de opciones presentadas en la 
Tabla 1 de D1. Por lo tanto, D1 no enseña o sugiere a una persona versada en la 
materia la combinación específica de octanoato de cobre y cualquiera de los 
inhibidores de la ectofosfatasa revelados en D1, y mucho menos la combinación 
reivindicada de octanoato de cobre y el inhibidor de la ectofosfatasa de Formula II. Más 
aún, no existe información en absoluto en D1 que demuestre la eficacia de alguno de 
los inhibidores de la ectofosfatasa listados en D1 para producir una composición 
antimicótica eficaz, y mucho menos la combinación específicamente reivindicada de 
octanoato de cobre o hidróxido de cobre, y un potenciador seleccionado entre N–(m–
tolil)–[1, 1’–bifenil]–4–sulfonamida, 2–oxo–2H–cromen–3–carbotioato de S–heptilo, 3–
(N–(4–bromofenil) sulfamoil)–N–(3–nitrofenil) benzamida o (E)–3–metil–N’–(1–
(naftalen–2–il) etilideno) benzohidrazida. 
 
De hecho, una declaración de la licencia de esta tecnología fue presentada en el caso 
correspondiente a Estados Unidos (copia adjunta), la cual contiene información que 
demuestra que varias combinaciones de inhibidores de la ectofosfatasa (referidos como 
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potenciadores en la presente memoria descriptiva), listado en D1 (Formula I, XVI, XV y 
XII) y varios fungicidas de hecho no son composiciones antimicóticas eficaces contra 
Septoria tritici aislada G3-03. La información en esta declaración demuestra que no se 
trata simplemente de combinar cualquier fungicida de la lista de D1 con cualquiera de 
los inhibidores de la ectofosfatasa listados en D1, a fin de tener una expectativa de 
éxito razonable en la producción de una composición antimicótica eficaz. 
 
Finalmente, en relación con la afirmación del examinador respecto a la Figura 3A y 
sobre que a lo largo de la memoria descriptiva no hay datos reportados sobre el efecto 
del octanoato de cobre solo, se hace notar al examinador que en la Figura 3A (y en 
este caso las Figuras 2A, 4A, 5A y 6A), la columna con el nombre DMSO es el control 
del solvente, y representa el efecto del octanoato de cobre solamente. 
 
Por lo tanto, con base en toda esta evidencia, se puede determinar que las presentes 
reivindicaciones son claramente inventivas frente a D1. 
 
Por lo tanto, la presente solicitud cumple con los requerimientos del Artículo 18 de la 
Decisión 486. 
 

5. Conclusión 
 
Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en esta oportunidad y los 
argumentos que se presentan, es posible establecer que las reivindicaciones del nuevo 
pliego reivindicatorio cumplen con los requerimientos de la Decisión 486.  
 

6. Anexos 
 

• Nuevo pliego reivindicatorio conformado por ocho (8) reivindicaciones. 
• Recibo por concepto de modificación de solicitud en trámite. 
• Declaración de Hiebert 
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REIVINDICACIONES 

 

1. Una composición que comprende un fungicida seleccionado entre un 

fungicida de octanoato de cobre, hidróxido de cobre, y un potenciador seleccionado 

entre N–(m–tolil)–[1, 1’–bifenil]–4–sulfonamida, 2–oxo–2H–cromen–3–carbotioato 

de S–heptilo, 3–(N–(4–bromofenil) sulfamoil)–N–(3–nitrofenil) benzamida o (E)–3–

metil–N’–(1–(naftalen–2–il) etilideno) benzohidrazida. 

 

2. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en la cual la composición 

comprende además agua. 

 

3. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en la cual el potenciador 

se presenta en una relación peso en peso de 0,005, 0,01, 0,05, 0,1, 0,5, 1,0, 1,1, 

1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 7,5, o 10% de potenciador 

a fungicida.  

 

4. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en la cual el potenciador 

se presenta en una relación de volumen en volumen de 0,005, 0,01, 0,05, 0,1, 0,5, 

1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 7,5, o 10% de 

potenciador a fungicida.  

 

5. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en la cual la relación 

ponderal del fungicida al potenciador es entre 500:1 y 5000:1.  
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6. Un fungicida que comprende un fungicida de cobre seleccionado de un 

fungicida de octanoato de cobre, hidróxido de cobre, y un potenciador seleccionado 

entre N–(m–tolil)–[1, 1’–bifenil]–4–sulfonamida,  2–oxo–2H–cromen–3–carbotioato 

de S–heptilo, 3–(N–(4–bromofenil) sulfamoil)–N–(3–nitrofenil) benzamida, 3-(N-(4-

bromofenil) sulfamoil)-N-(3-nitrofenil) benzamida o  (E)–3–metil–N’–(1–(naftalen–2–

il) etilideno) benzohidrazida; para tratar un hongo.   

 

7. El fungicida de acuerdo con la reivindicación 6, que además comprende a un 

medio de cultivo celular. 

 

8. El fungicida de acuerdo con la reivindicación 6, en el cual la relación ponderal 

del fungicida al potenciador es entre 500:1 y 5000:1.  
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