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P-2020/52692

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. NC2021/0000147
Solicitud de patente a nombre de ADAMA MAKHTESHIM LTD.

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de ADAMA
MAKHTESHIM LTD., domiciliada en Beer-Sheva, Israel, solicitante de la patente de la
referencia, en respuesta al oficio No. 528 notificado electréonicamente el 19 de enero
de 2023, relacionado con los requerimientos de fondo de la solicitud, y para el cual se
solicitd prorroga de 30 dias el 14 de abril de 2023, atentamente me permito presentar
la siguiente informacién:

1. Reivindicaciones relativas a un uso

El examinador ha indicado que "“..En consecuencia, las reivindicaciones 23, 25, 26
indican en su preambulo que se refieren a un método, la etapa esencial de dicho método
es la de “Aplicar a la planta (...) la composicidn (...)” lo cual se refiere a la forma de usar
la composicion y no son caracteristicas técnicas esenciales de un proceso para la
obtencidn de un producto. Asi como sus reivindicaciones dependientes 24, 27, 28 y 30
corresponden a un uso. Por lo cual, las reivindicaciones 23 a 30 no comprenden materia
patentable.”.

En este respecto, amablemente deseamos manifestar nuestro desacuerdo con esta
objecion porque consideramos que el enfoque actual de la Oficina de Patentes no es
apropiado y corresponde a una interpretacién arbitraria de la legislacion aplicable, ya
gue no hay una base legal para proclamar que un método como el reclamado es un uso.

Me permito resaltar gustaria enfatizar que las reivindicaciones presentadas en este

memorial no hacen referencia alguna, explicita o implicita, a usos. Sin embargo, como
se puede apreciar en la Accién Oficial No. 528 que se contesta, el examinador interpreta
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el contenido de las reivindicaciones y asume que buscan la proteccidon de un uso, sin
presentar razones juridicas que respalden sus afirmaciones.

En este sentido, es pertinente resaltar que el articulo 14 de la Decisidén 486/00 establece
que “Los paises miembros otorgaran patentes para las invenciones, sean de producto o
de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas,
tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial”.

Ahora bien, con el fin de comprender a cabalidad el alcance del Art. 14 de la Decisién
486 de 2000, también resulta pertinente tener en cuenta lo dispuesto por el Manual
Andino para el examen de patentes en la seccidn 7.4 del capitulo III:

“En el marco andino, las reivindicaciones de uso y de sequndos usos de un producto o
procedimiento no son objeto de patente ya que se ha interpretado que dichos usos no
estan comprendidos dentro de la materia patentable conforme al Articulo 14 de la
Decision 486. Ello se desprende de la sentencia 89-AI-2000 del TICA. 31”1

Tal como se menciond previamente, la interpretacion dada al Art. 14 por parte del
tribunal Andino de Justicia implica que los usos no son patentables. Sin embargo, nada
en dicha interpretaciéon implica que la prohibicion pueda ser extrapolada a todas las
reivindicaciones de método que incluyan una etapa de aplicacion. Por tanto, dicha
interpretacion va mas alla de lo establecido de la norma y en los lineamientos nacionales
y comunitarios.

Al respecto es pertinente tener en cuenta que la Guia Para Examen de Solicitudes de
Patente de Invencion y Modelo de Utilidad emitida por la Superintendencia de Industria
y Comercio, no respalda la interpretacion establecida por el examinador, puesto que, a
pesar de que dicho documento sefiala que los usos no son patentables, no hay ningun
lineamiento que permita establecer que todo método que incluya una etapa de aplicar
una composicion deba ser interpretado como un uso.

Del mismo modo, el recientemente publicado Manual Andino Para el Examen de
Patentes indica la no patentabilidad de los usos, y ensefia ejemplos de reivindicaciones
gue hacen referencia implicita a los mismos, entre los que se pueden encontrar
reivindicaciones encabezadas como métodos para el control de plagas (ver paginas 89,

! Secretaria General de la Comunidad Andina (SGCAN). 2022. Manual Andino para el Examen de Patentes. Pag. 87.
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y ejemplos 1 y 3 de la seccidn 2 del anexo III). No obstante, dichos método comprenden
Unicamente la etapa de poner en contacto un compuesto con una planta.

De este modo, es evidente que la interpretacion dada a la materia reclamada carece de
fundamento legal, y viola los derechos del solicitante a que su solicitud sea estudiada
de fondo.

Adicionalmente, el método va mas allad del uso de la mezcla y composicidon porque una
persona normalmente versada en la materia no sabria qué concentracién de mezcla
debe aplicar para mejorar el desarrollo de las plantas, controlar nematodos o regular el
crecimiento de las plantas, a menos que conociera de antemano la informacion
divulgada en la solicitud e indicada en el conjunto de reivindicaciones.

Por lo tanto, se solicita amablemente sera retirada la objecién y las reivindicaciones 23
a 30 sean mantenidas en el pliego reivindicatorio presentado.

2. Modificaciones a las Reivindicaciones y Claridad

Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decision 486 al
solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del tramite,
presento junto con este memorial nuevo capitulo reivindicatorio, el cual consta de
treinta y una (31) reivindicaciones y reemplaza completamente el capitulo presentado
anteriormente. Las modificaciones realizadas se presentan a continuacién:

2.1 El examinador ha indicado "La reivindicacion 1 y 18 pese a que mencionan un
preambulo diferente estan definidas por las mismas caracteristicas esenciales, por lo
tanto se sugiere eliminarlas y no repetir la materia ya reclamada en las reivindicaciones
previas”. En este sentido, se informa que las antiguas reivindicaciones de mezcla 18 a
22 fueron reenumeradas como las nuevas reivindicaciones 1 a 5, y las reivindicaciones
de composicion fueron modificadas para depender de las reivindicaciones de mezcla.
Por lo tanto, se solicita amablemente sea retirada la objecién.

2.2 El examinador ha indicado “Esta oficina informa que, en la reivindicacion 5, el
término: "al menos", precediendo una caracteristica no es limitativo, porque hace
opcional la caracteristica y no limita el alcance de la reivindicacion. Se sugiere incluir
las caracteristicas opcionales o preferentes en una reivindicacion dependiente”. En este
respecto, amablemente se informa que se ha eliminado el término “a/ menos uno” de
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la antigua reivindicacidén 5 (nueva reivindicacion 10), con el fin de superar las objeciones
del examinador. Por lo cual, se solicita amablemente sea retirada la objecién.

2.3 Las reivindicaciones restantes, asi como sus dependencias, fueron
reenumeradas.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplian de
ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el animo
de superar las objeciones de claridad y patentabilidad planteadas por el examinador en
su concepto técnico.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capitulo reivindicatorio, que
incluye treinta y una (31) reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del articulo 30
de la Decision 486/00.

3. Pago de tasas

En relacidon con el niumero de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que
no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo
capitulo reivindicatorio tiene un numero igual de reivindicaciones a las presentadas
previamente, y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

Por otra parte, me permito adjuntar recibo por concepto de pago de tasa de modificacién
a las reivindicaciones, segun lo establecido en la Resolucion No. 59669 de 2020.

4. Nivel Inventivo

El examinador establece que las reivindicaciones 1 a 22, 31 carecen de nivel inventivo
a la luz de las enseflanzas descritas en los documentos D1: US2017215423 and D2:
CN102783493.

A este respecto, me permito decir que el articulo 18 de la Decisién 486 establece que
“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 técnica”.

Lo anterior significa que el analisis de nivel inventivo NO es una comparaciéon de los
objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El andlisis de nivel inventivo debe
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demostrar la obviedad de la invencién y establecer cdmo ésta no contiene un salto
cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace
necesario demostrar que la invencidn analizada carece de nivel inventivo y hubiese
sido obvia para una persona versada en la materia.

Segun la opinidén del examinador "D1 es considerado como el estado de la técnica mas
cercano a la invencidn definida en la reivindicacion 1, ya que divulga una composicion
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de compuestos tales como de (IC) (Fluensulfona) y fipronil
para (Parr 00049, Tabla 15). La diferencia entre la invencion definida entre la
reivindicacion 1 y la combinacidn divulgada en D1, consiste en incluir Azoxistrobina. No
hay evidencia de que el incluir especificamente Azoxistrobina proporcione una mezcla

con algun efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D1”. El

n

examinador concluye que "..el incluir Azoxistrobina en combinaciones utiles para el
manejo de maleza, ya esta divulgado en D2 que se refiere a composiciones pesticidas
qgue comprende fipronil y azoxistribina (reivindicaciones). En consecuencia, la persona
normalmente versada en la materia estaria motivada a incluir Azoxistrobina del D2 en
la combinacion de D1, para asi llegar al objeto de la reivindicacion 1. Por lo cual se

considera obvia”.

De acuerdo con lo anterior, el solicitante desea manifestar respetuosamente su
desacuerdo, ya que teniendo en cuenta las modificaciones presentadas en el nuevo
capitulo reivindicatorio, se superan las objeciones realizadas, por cuanto dichas
caracteristicas no se encuentran divulgadas en los documentos citados por el
examinador. Por lo tanto, las reivindicaciones modificadas son novedosas e inventivas
a la luz del estado de la técnica.

Ademas, el objeto de la invencidn se refiere a mezclas y composiciones que comprenden
fluensulfona, fipronil y azoxistrobina que sorprendentemente se encontré que eran
estables y proporcionaban una buena eficacia para controlar nematodos, aumentar el
vigor de las plantas y aumentar la masa de raices. Estos hallazgos estan respaldados
por los ejemplos.

D1 divulga la combinacion de fluensulfona y un insecticida adicional. D1 revela en las
paginas 1-2 lo que parece ser cada posible insecticida. D2 describe una combinacion de
fludioxonil, azoxistrobina y fipronil. Para llegar al objeto de la invencién, un experto en
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la materia deberia haber estado motivado para excluir el fludioxonil de D2 y afadir la
fluensulfona de D1. Sin embargo, una persona versada en la materia no tiene motivos
para hacerlo, como se explicard mas detalladamente:

Un experto en la materia no tiene motivos para seleccionar y/o combinar D1 y D2.
Primero, D1 no proporciona ninguna motivacién para seleccionar especificamente
fluensulfona y fipronil ya que revela cientos de combinaciones y ejemplifica ocho
combinaciones diferentes, ninguna de ellas es fluensulfona vy fipronil.

En segundo lugar, si, solo por el bien del argumento, un experto en la materia se dirige
a la combinacion de fluensulfona y fipronil (que no lo es), D1 ensefa que la fluensulfona
y el fipronil exhiben un efecto sinérgico, épor qué un experto en la materia agregaria
azoxistrobina?

En tercer lugar, si D2 ensefa que el fludioxonil debe combinarse con azoxistrobina y
fipronil, épor qué un experto en la materia eliminaria el fludioxonil?

En cuarto lugar, si, solo por el bien del argumento, un experto en la materia esta
motivado para eliminar el fludioxonil (y no lo estd), épor qué un experto en la materia
reemplazaria el fludioxonil, el cual es un fungicida, con fluensulfona, el cual es un
nematicida?

Incluso si, en aras del argumento, un experto en la materia pudiera combinar D1 y D2
para llegar a la invencién en cuestidén, eso no significa que un experto en la materia se
hubiera sentido motivado a combinar D1 y D2, ya que D1 y D2 estan dirigidos a
diferentes combinaciones y el Unico compuesto comun es el fipronil, que es uno de los
cientos de compuestos divulgados para ser mezclados con fluensulfona. En vista de las
muchas incertidumbres descritas anteriormente, la Unica conclusidon es que un experto
en la materia no tiene motivacion para seleccionar especificamente una combinacién de
fluensulfona, fipronil y azoxistrobina.

Al menos por estas razones, las reivindicaciones en estudio son inventivas sobre la
técnica anterior citada.

De esta forma, teniendo en cuenta que los documentos D1 y D2 no mencionan,
describen o sugieren, en forma individual o en combinacion, todas las caracteristicas
técnicas reclamadas como se describen en la presente invencidon, dichas
reivindicaciones son novedosas, e inventivas sobre el estado del arte.
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En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invencion tal y
como se encuentra definida en las reivindicaciones 1 a 31, tiene diferencias con el
estado del arte e implicé un nivel inventivo durante su desarrollo, por lo cual debe ser
considerada como novedosa e inventiva segun las disposiciones de los articulos 16 y 18
de la Decisidon 486.

5. Conclusion

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse
que:
i) La presente solicitud es clara, concisa y estd debidamente soportada en la
descripcion, cumpliendo con los requerimientos del Articulo 30 de la Decisidn
486; y

i) Las reivindicaciones actuales son patentables sobre D1 y D2, cumpliendo asi
con los requerimientos de los Articulos 14, 16 y 18 de la Decision 486.

Por tanto, atentamente me permito solicitar a ese Despacho otorgar el privilegio de
patente solicitado a la solicitud en estudio, toda vez que cumple a cabalidad con los
requerimientos de la Decisién 486/00.

En consecuencia, solicitamos a ese Despacho pronunciarse en relacidon con todos los
argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicacion al principio del
debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucidn Nacional.

6. Anexos

- Nuevo capitulo reivindicatorio conformado por 31 reivindicaciones.
- Recibo de pago correspondiente a la Tasa de modificacion a las
reivindicaciones.

Sefora Directora,

CQWQQM AZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co
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10.

11.

12.

13.

14,

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

Una mezcla que comprende (i) una cantidad eficaz de fluensulfona, (ii) una
cantidad eficaz de fipronil y (iii) una cantidad eficaz de azoxistrobina.

La mezcla de acuerdo con la reivindicacién 1, en donde la mezcla comprende
(i) 160 g/l de fluensulfona, (ii) 64 g/l de fipronil y (iii) 19 g/I de azoxistrobina.
La mezcla de acuerdo con la reivindicacién 1 o 2, en donde la mezcla es una
mezcla agricola o una mezcla plaguicida.

La mezcla de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-3, en donde
la mezcla es para usar en cafia de azucar.

Las mezclas de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-4, en donde
la relacion en peso de la fluensulfona con respecto al fipronil y con respecto
a la azoxistrobina es de 8,5:3,4:1.

Una composicion estable de amplio espectro que comprende la mezcla de
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-5.

La composicion de acuerdo con la reivindicacién 6, en donde la composicién
€s una suspoemulsion.

La composicién de acuerdo con la reivindicacion 6 o 7, en donde la
composicién comprende un portador acuoso y un portador organico en donde
la azoxistrobina y el fipronil estan suspendidos en el portador acuoso v la
fluensulfona se disuelve en el portador organico.

La composicion de acuerdo con la reivindicacién 8, en donde el portador
organico es N,N-dimetil-decanamida.

La composicion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6-9, en
donde la composicidn comprende - sistema fisicamente estabilizante.

La composicion de acuerdo con la reivindicacion 10, en donde el sistema
fisicamente estabilizante es una combinacidon de polivinilpirrolidona y un
copolimero en bloque de 6xido de polialquileno.

La composicion de acuerdo con la reivindicacién 10, en donde la cantidad
total de sistema fisicamente estabilizante en la composicién varia de
alrededor de 2 % a alrededor de 10 % en peso en funcidn del peso total de
la composicion.

La composicion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 10-12, en
donde la cantidad total de sistema fisicamente estabilizante en la
composicién es de alrededor de 4,2 % en peso en funcion del peso total de
la composicion.

La composicidén de acuerdo con la reivindicacion 10, en donde la cantidad de
copolimero en bloque de éxido de polialquileno en la composiciéon es de

alrededor de 2,8 % en peso en funcion del peso total de la composicidn.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

La composicién de acuerdo con la reivindicacion 10, en donde la cantidad de
polivinilpirrolidona en la composicidon es de alrededor de 1,4 % en peso en
funcion del peso total de la composicidon

La composicién de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6-15, en
donde la relacidon en peso de la fluensulfona con respecto al fipronil y con
respecto a la azoxistrobina es de 8,5:3,4:1.

La composicién de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6-16, en
donde la fluensulfona esta presente en una cantidad de alrededor de 1-60
% en peso en funcion del peso total de la composicidn.

La composicion de acuerdo con la reivindicacidon 17, en donde la fluensulfona
esta en una cantidad de alrededor de 15 % en peso en funcion del peso total
de la composicion en funcidén del peso total de la composicién.

La composicién de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6-16, en
donde el fipronil estd presente en una cantidad de alrededor de 1-15 % en
peso en funcién del peso total de la composicion.

La composicién de acuerdo con la reivindicacién 19, en donde el fipronil esta
en una cantidad de alrededor de 6 % en peso en funcidén del peso total de la
composicién en funcidn del peso total de la composicion.

La composicidén de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6-16, en
donde la azoxistrobina esta presente en una cantidad de alrededor de 0,1-5
% en peso en funcion del peso total de la composicidn.

La composicion de acuerdo con la reivindicacion 21, en donde la
azoxistrobina esta presente en una cantidad de alrededor de 1,8 % en peso
en funcidn del peso total de la composicion.

Un método para mejorar el desarrollo de las plantas que comprende aplicar
a la planta, un locus de la planta y/o material de propagacion de la planta
una cantidad eficaz de la mezcla de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 1-5 o la composicién de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 6-22 para asi mejorar el desarrollo de las plantas.

El método de acuerdo con la reivindicaciéon 23, en donde:

a) el método mejora el desarrollo de la raiz,

b) el método mejora el sistema radicular de la planta,
c) el método mejora la calidad de las plantas,

d) el método aumenta el vigor de las plantas,

e) el método mejora el rendimiento de las plantas,

f) el método previene el dafio a la raiz, y/o

0) el método mejora el enraizamiento.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Un método para controlar nematodos que comprende aplicar a la planta, un
locus de la planta y/o material de propagacién de la planta una cantidad
eficaz de la mezcla de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-5 o
la composicién de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 6-22 para
asi controlar nematodos.

Un método para regular el crecimiento de las plantas que comprende aplicar
a la planta, un locus de la planta y/o material de propagacion de la planta
una cantidad eficaz de la mezcla de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 1-5 o la composicién de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 6-22 para asi regular el crecimiento de las plantas.

El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 23-26, en donde
la una o mas plantas son plantas monocotiledéneas.

El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 23-27, en donde
la una o mas plantas son cafia de azucar.

El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 23-28, en donde
una cantidad eficaz de la composicién se aplica a una tasa de 3 a 4 I/ha.

El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 23-29, en

donde:

a) la fluensulfona se aplica en una cantidad de alrededor de 1 g/ha a
alrededor de 1000 g/ha.

b) el fipronil se aplica en una cantidad de alrededor de 1 g/ha a alrededor
de 500 g/ha.

c) la azoxistrobina se aplica en una cantidad de alrededor de 1 g/ha a

alrededor de 100 g/ha.
Un método para preparar la composicion estable de amplio espectro
comprende las etapas de: (1) moler una dispersidn de fipronil y azoxistrobina
en agua en presencia de polivinilpirrolidona; (2) disolver fluensulfona en
derivado de amida de acido graso de N,N-dimetilo para obtener una solucién;
(3) preparar una emulsion a partir de la solucion obtenida en la etapa (2), y
(4) preparar una composiciéon de suspoemulsidon a partir de la dispersién

obtenida de la etapa (1) y la emulsion de la etapa (3).
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