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Sefiora

Edna Marcela Ramirez Orozco

Directora de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Industriay Comercio
E. S. D.

Referencia: Solicitud de PCT Patente de Invencion denominada
COMBINACIONES AGROQUIMICAS NOVEDOSAS.

Asunto: Respuesta al Requerimiento No. 20216 del 9 de diciembre de 2022.

Expediente No. NC2020/0015924

Juan Carlos Cuesta Quintero, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma,
obrando en mi calidad de apoderado de UPL LTD, doy respuesta al Oficio No. 20216 del 9 de

diciembre de 2022, bajo los siguientes términos:

1. Delasolicitud de patente

1.1. Reivindicaciones

Se objeta la claridad de las reivindicaciones, argumentando lo siguiente:

“El término “al menos” mencionado en las reivindicacion 1 es relativo por lo cual,
no permite distinguir la invencién del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por

un término o rango concreto.

Las reivindicaciones 1, 2, 4 a 7 no son concisas porque la definicién de un tercer
compuesto insecticida, excipiente agroquimicamente aceptable y el tercer
compuesto comprenden un nimero muy extenso de alternativas, lo que impide
establecer claramente el alcance de la proteccién. Se sugiere agrupar dichas
alternativas teniendo en cuenta que exista una razonable generalizacion y que

cada una de dichas alternativas tenga soporte en la descripcion.

Las reivindicaciones 1 a 7 no estan debidamente sustentadas en la descripcion
porque las definiciones del ‘compuesto de diamina insecticida” y ‘tercer
compuesto” son muy amplias y no existe evidencia de que todos ellos conserven
la misma actividad, en el capitulo descriptivo en las paginas 38 a 40 menciona que
el compuesto de diamina insecticida es clorantraniliprol y el tercer compuesto

insecticida es pimetrozina, es decir que solamente existe evidencia para la
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combinacion:

Clorantraniliprol + Dinotefurano + pimetrozina.

Lo cual no evidencia la actividad de todas las combinaciones, sino que se hace
una generalizacion de manera especulativa. Se sugiere restringir la solicitud a una
razonable cantidad de acuerdo con las composiciones, que se encuentran

debidamente soportadas en el capitulo descriptivo.”

Con el fin de subsanar las objeciones del examinador, el solicitante presenta un nuevo capitulo

reivindicatorio en el cual se han hecho las siguientes modificaciones y correcciones:

- Se ha enmendado la reivindicacion 1 limitando el alcance de la misma de manera que
ahora se dirige a una combinacion que comprende a) clorantraniliprol; b) dinotefurano; c) un tercer
compuesto insecticida seleccionado de moduladores del canal TRPV de los organos
cordotonales. Una base para esta enmienda se puede encontrar en la reivindicacion 1

anteriormente presentada.

- Se ha enmendado la reivindicacion 2 de acuerdo a la nueva reivindicacién 1 enmendada,
es decir, se ha limitado el alcance de dicha reivindicacién 2 de manera que ahora ésta define
Unicamente el grupo de posibles moduladores del canal TRPV de los 6rganos cordotonales que
son adecuados en la combinacién definida en la nueva reivindicacién 1. Una base para esta

enmienda se puede encontrar, por tanto, en la reivindicacion 2 anteriormente presentada.

- Se ha enmendado la reivindicacion 3 especificando que el tercer compuesto insecticida
es pimetrozina y cancelando el resto de los compuestos listados en la anterior reivindicacién 3.
Una base para esta enmienda se puede encontrar, por tanto, en la reivindicacion 3 anteriormente

presentada.

- Se ha enmendado la reivindicacion 5 anteriormente presentada reemplazando la
expresion “compuesto insecticida de diamida” por “clorantraniliprol”. Una base para esta

enmienda se puede encontrar en la reivindicacion 1 anteriormente presentada.

- Se han cancelado las reivindicaciones 6-8 anteriormente presentadas.

Por consiguiente, el Solicitante se permite destacar que ninguna de las enmiendas mencionadas
anteriormente supone adicién alguna de la materia presentada originalmente al entrar en fase
nacional.

Sumado a lo anterior, el solicitante hace las siguientes observaciones y aclaraciones en relacion

con las objeciones del examinador:

)] El Examinador objeta la reivindicacion 1 porque contiene el término “al menos”, lo cual,
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en la opiniébn del Examinador, no permite distinguir la invencién del estado de la

técnica.

El Solicitante discrepa de la opinion del Examinador. Sin embargo, en aras de acelerar la
concesion de la presente solicitud, se ha enmendado la nueva reivindicacion 1 de manera que

ahora ésta no contiene el término “al menos”.

Por lo tanto, esta objecion queda solventada con el nuevo capitulo reivindicatorio que acompafa
a este escrito.

i) El Examinador considera que las reivindicaciones 1, 2, 4 a 7 anteriormente
presentadas no son concisas porque la definicién de un tercer compuesto insecticida,
excipiente agroquimicamente aceptable y el tercer compuesto comprenden un nimero
muy extenso de alternativas, lo que impide establecer claramente el alcance de la
proteccion.

Esta objecién ha sido subsanada con el nuevo capitulo reivindicatorio enmendado puesto que la
nueva reivindicacién 1 se dirige a una combinacién en la que se ha proporcionado una definicion
mas especifica del tercer compuesto insecticida, el cual se selecciona entre moduladores del

canal TRPV de los 6rganos cordotonales.

En lo que respecta al término “excipiente agroguimicamente aceptable”, el Solicitante discrepa
respetuosamente de la opinion del Examinador y expone que la composicion de la reivindicacion
4 se ha definido por sus componentes esenciales y, en base a dichos componentes esenciales,
el experto en la materia sabe perfectamente que composiciones como las definidas en dicha
reivindicacion habitualmente comprenden excipientes agroquimicamente aceptables. Asimismo,
el experto en la materia, a partir de sus conocimientos generales y de la informacion
proporcionada en la descripcion, sabe cuales de esos excipientes agroquimicamente aceptables

serian adecuadas en la composicion definida en la reivindicacion 4.
Para soportar esto, el Solicitante desea dirigir la atencién del Examinador al manual para el
examen de patentes elaborado por el OMPI, en particular en la seccién 2.6.7. en la que se indica

lo siguiente:

“Las reivindicaciones son usualmente generalizaciones del contenido divulgado en

la_descripcién. La generalizacion no puede ir mas all4d del alcance de ese

contenido divulgado en la descripcion. Una generalizacion es permitida siempre

y cuando cubra todas las variantes, o modos especificos divulgados en la

descripcién. Para determinar si la generalizacion es apropiada, el examinador

debe basarse en el estado de la técnica. Cuando la invencién corresponde a un

nuevo campo tecnolégico, la generalizacidon puede ser mas amplia que cuando la
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invencion esta relacionada con un avance en una tecnologia conocida”.

Es decir, de acuerdo a dicho manual generalizaciones como las que se definen en la
reivindicacion 4 se permiten para cubrir alternativas que resulten obvias a cualquier tercero con
conocimientos en el campo técnico, con el objetivo de proporcionar al Solicitante una proteccion
justa y razonable, proporcional a su esfuerzo inventivo y a su contribucion al estado de la técnica
al divulgar su invencién. Por consiguiente, con todo el respeto, el Solicitante desea recordar al
Examinador que en patentes una reivindicacion no debe ser tan limitada como para privar al
Solicitante de una justa recompensa por la proteccion de su invencién a cambio de la divulgacion
de la misma. Asi, se le deberia permitir al Solicitante cubrir todas las modificaciones obvias,
equivalentes a la invencion, ya que de lo contrario es evidente que cualquier tercero podria
sustituir facilmente un elemento de la reivindicacién por otro equivalente, reproducir la invencion,
y asi abusar con total impunidad del esfuerzo inventivo del Solicitante sin infringir la patente. En
otras palabras, la finalidad de la patente es proporcionar al Solicitante una proteccion justa y

apropiada de su invencion, siendo ésta proporcional a cambio de divulgar su invencion.

Por consiguiente, el Solicitante pide respetuosamente al Examinador que reconsidere su posicién

y retire esta objecion.

iii) El Examinador considera que las reivindicaciones 1 a 7 no estan debidamente
sustentadas en la descripcién porque las definiciones del “compuesto de diamina
insecticida” y “tercer compuesto” son muy amplias y no existe evidencia de que todos
ellos conserven la misma actividad en vista de que el capitulo descriptivo en las
paginas 38 a 40 menciona que el compuesto de diamina insecticida es clorantraniliprol

y el tercer compuesto insecticida es pimetrozina.

Esta objecion queda solventada con el nuevo capitulo reivindicatorio enmendado puesto que en
el mismo se ha limitado el alcance de la reivindicacion 1 a una combinacién de clorantraniliprol,
dinotefurano y un tercer compuesto insecticida seleccionado de entre moduladores del canal
TRPV de los 6rganos cordotonales, lo que se corresponde con una generalizacién razonable de

lo que se encuentra soportado en la descripcion.

Por lo tanto, el Solicitante afirma que la nueva reivindicacion 1 enmendada representa una
generalizaciéon razonable de lo que se encuentra soportado en la descripcion y pide
respetuosamente al Examinador que reconsidere su posicion y retire esta objecion.

1.2. Descripcion

Se objeta la suficiencia de la descripcion, argumentando que:

“(...) este no divulga la invencion de manera suficientemente claray completa, para
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gue una persona capacitada en la materia pueda ejecutarla, incumpliendo de esta
forma lo establecido en el articulo 28 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina. En este sentido el capitulo descriptivo (Radicado N°
NC2020/0015924 del 17 de diciembre de 2020) no presenta evidencia de
combinaciones insecticidas con todas las multiples alternativas que menciona las
reivindicaciones 1 a 7. Al respecto, esta Oficina se permite aclarar que el capitulo
descriptivo evidencia una combinacién insecticida (Paginas 38 a 40) contra un
grupo especifico de plaga (barredor de arroz), que comprende los siguientes

componentes:

Clorantraniliprol + Dinotefurano + pimetrozina.”

Al respecto, el Solicitante considera solventada esta objecién con el nuevo capitulo reivindicatorio
enmendado puesto que, tal y como se ha discutido anteriormente, dicho capitulo reivindicatorio
enmendado se dirige a una combinacion que se corresponde con una generalizacion razonable

de lo que se encuentra evidenciado por el capitulo descriptivo.

2. Unidad de Invencion

Se objeta la unidad de invencidn de la solicitud, argumentando que “(...) esta oficina encuentra

25 grupos inventivos como consecuencia de la combinacion de diferentes grupos insecticidas”

Al respecto, el solicitante aclara que Esta objecion queda solventada con el nuevo capitulo
reivindicatorio enmendado puesto que, en el mismo, la nueva reivindicacién 1 principal se dirige
a una Unica invencion que se corresponde con la invencién séptima que el Examinador lista en la

presente accion oficial.

3. Examen de patentabilidad

3.1. Nivel Inventivo

El Examinador considera que la materia-objeto definida en las reivindicaciones 1, 2-6, 7-11 carece
de novedad en vista de los documentos del estado de la técnica D2 (CN105052984) y D3
(CN105475338). Con el fin de subsanar las objeciones del examinador, se presenta un nuevo

capitulo reivindicatorio, asi como también las siguientes observaciones y aclaraciones:

El Solicitante discrepa respetuosamente de la opinién del Examinador y, para defender el nivel
inventivo de la presente invencion definida en el nuevo capitulo reivindicatorio enmendado aporta
los siguientes argumentos haciendo uso del andlisis problema-solucion tal como se describe en

el item 10.2.1 del manual para el examen de patentes elaborado por el OMPI.

El Examinador considera que el documento del estado de la técnica mas cercano es el documento
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D2.

La presente invencion definida en el nuevo capitulo reivindicatorio difiere, por tanto, de dicho
documento D2 en que éste no revela una composicion que comprenda un tercer insecticida

seleccionado de entre moduladores del canal TRPV de los 6rganos cordotonales.

El efecto técnico asociado a esta caracteristica distintiva es que la combinacién definida en el
nuevo capitulo reivindicatorio enmendado presenta un mayor rendimiento y efecto sinérgico en el

control de las plagas.

Por tanto, el problema técnico objetivo a resolver es la provision de una combinacion mejorada

en el control de las plagas de insectos.

La presente invencién resuelve dicho problema tal y como se demuestra en los Ejemplos 1y 2,
paginas 41-43, de la descripcidn, en los que se observé un mayor control sinérgico de saltamontes
marron y de espigas blanca que en lo que respecta a la aplicacion individual de cada uno de los

componentes.

El documento del estado de la técnica mas cercano D2 divulga especificamente una composicién
que comprende clorantraniliprol, epinosad y clotianidina o tiametoxam o dinotefurano. Sin
embargo, D2 no dice nada sobre la posible inclusién en una combinacion de clorantraniliprol y
dinotefurano de un tercer insecticida seleccionado del grupo de moduladores del canal TRPV de
los érganos cordotonales, ni mucho menos del efecto sinérgico asociado a dicha combinacion.
En este sentido, el Solicitante desea sefalar que el hecho de que D2 divulgue una combinacion
que comprende clorantraniliprol, dinotefurano y un tercer componente insecticida no significa que
todas las combinaciones ternarias de clorantraniliprol, dinotefurano y cualquier componente

insecticida presenten un efecto sinérgico.

A este respecto, el Solicitante respetuosamente desea dirigir la atencion del Examinador a la
objecion planteada en el punto 3 de la presente accion oficial, en donde, precisamente el
Examinador alega que no existe evidencia de que cualquier combinacion de un compuesto
insecticida, con dinotefurano y un tercer componente insecticida conserven la misma actividad.
Por los mismos motivos, el Solicitante expone que extrapolar que porque una determinada
combinacién especifica como la divulgada en el documento D2 presente un efecto sinérgico,
cualquier otra combinacion que comprenda clorantraniliprol, dinotefurano y un tercer componente
insecticida presentaria también efecto sinérgico no ofrece expectativas razonables, pues el
sinergismo es una situacion extraordinaria, no predecible y por lo mismo no extrapolable a
cualquier composicion que comprenda clorantraniliprol, dinotefurano y un tercer componente
insecticida. Por lo tanto, el Solicitante afirma respetuosamente que no existen expectativas
suficientes en base a las ensefanzas del documento D2 como para considerar que al menos la

gran mayoria de las composiciones que derivan de D2 tengan el efecto sinérgico esperado.
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En lo que respecta al documento D3, que se dirige especificamente a un polvo humectable
compuesto de dinotefurano y pimetrozina, el Solicitante afirma, teniendo en cuenta lo anterior,
gue porque el estado de la técnica divulga que una determinada combinacion binaria de A+B (es
decir, dinotefurano y pimetrozina) sea sinérgica, eso no hace obvio que la correspondiente
combinacién ternaria de A+B+C (dinotefurano, pimetrozina y clorantraniliprol) sea también
sinérgica. De hecho, no existe ningun indicio o sugerencia en D3 que motive 0 ensefie al experto
que la combinacion de la composicion definida en dicho documento con un tercer compuesto
como clorantraniliprol sea compatible, ni mucho menos que dicha combinacién presentaria un
efecto sinérgico en el control de plagas e insectos como el demostrado para la combinacion
definida en el nuevo capitulo reivindicatorio enmendado. En consecuencia, el documento D3

nunca dirigiria al experto a la solucién propuesta en la presente invencion.

Con todo esto, el Solicitante considera que el objeto de la reivindicacion 1 enmendada, y del
mismo modo, el objeto de sus reivindicaciones dependientes directas e indirectas es, por tanto,
inventivo respecto a los documentos del estado de la técnica D2-D3, ya sea considerados cada

uno por separado o0 ambos combinados.
4. Conclusiones

Con las enmiendas realizadas a las reivindicaciones y los argumentos proporcionados
anteriormente, el solicitante considera subsanadas las objeciones del examinador. En
consecuencia y luego de haber presentado los argumentos necesarios y haber realizado las
modificaciones pertinentes en el capitulo reivindicatorio de la presente invencion, queda
evidenciado que la invencion cumple con los requisitos de patentabilidad definidos en la Decision
486 de 2000.

Cordialmente,

Juan Carlos Cuesta Quintero.
C.C. 79.339.809 de Bogota
T.P. 43.273 del C.S. de la J.

Anexos: Comprobante de pago por modificacion voluntaria al capitulo reivindicatorio.
Capitulo reivindicatorio modificado en control de cambios.

Capitulo reivindicatorio modificado en limpio.
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Reivindicaciones

1. Una combinacidén que comprende:

(a) clorantraniliprol;
(b) dinotefurano; y
(c) un tercer compuesto insecticida seleccionado de

moduladores del canal TRPV de los érganos cordotonales.

2. La combinacidén como se reivindica en la
reivindicacidén 1, en donde los moduladores del canal TRPV de
los o¢érganos cordotonales se seleccionan de pimetrozina,

pirifluquinazona, afidopiropeno y mezclas de los mismos.

3. La combinacidén como se reivindica en la
reivindicacién 1, en donde el tercer compuesto insecticida

es pimetrozina.

4. Una composicién que comprende una combinacidén como
se reivindica en las reivindicaciones 1 - 3 y al menos un

excipiente agroquimicamente aceptable.

5. La composicidn como se reivindica en la
reivindicacién 4, en donde el <clorantraniliprol en la
composicidén varia de 0,1 a 99% en peso, el dinotefurano varia
de 0,1 a 99% en peso; y el otro tercer activo insecticida en

la composiciédn puede variar de 0,1 a 99% en peso.
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