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Por la cual se niega una patente de invencion

Exp. N° 00029094

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO .
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el ‘
articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

L owards re

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 19 de abril de 'f
2000, bajo el nimero 00029094, se presentd la solicitud de patente de invencion
titulada: “METODO PARA MEJORAR LA EFECTIVIDAD BIOLOGICA DE
COMPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE PLANTAS".

e et -

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe

llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordend publicar el extracto sin

que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros. Con motivo del

examen de forma el titulo de la invencion se modificd a: “METODO PARA MEJORAR

LA EFECTIVIDAD BIOLOGICA DE COMPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE

PLANTAS CONTENIENDO- GLIFOSATO U OTRAS SUSTANCIAS QUIMICAS J
EXOGENAS ANIONICAS" .

/TERCERO Que el doctor Emilio Ferrero meduante escrito radicado el 21 de octubre : %

e de 2003, informo sobre el cambio de nombre de la sociedad solicitante MONSANTO |

VAR 'COMPANY por el de PHARMACIA CORPORATION. Asi mismo, informé sobre el

o - traspaso de la presente solicitud de ésta Ulttima a MONSANTO TECHNOLOGY LLC.

! | -

\CUARTO: Que realizado el examen de patentabllldad se encontrd que la invencion )

no cumpie con los reqUISItos establecidos! En consecuencia, con fundamento en lo i

d|5puesto en el articulo 45 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad N

Andina-se requirio al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones i

‘efectuadas @'la’solicitud. : ! "
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QUINTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 23 de febrero de 20086,
atendi6 oportunamente el requerimiento formutado y presentd aclaraciones. Asi

mismo, allegd un nuevo capitulo reivindicatorio, el cual cumple con las prescripciones .4
establecidas en el articulo 34 de |la Decisién 486. k
b ;

SEXTO: Que segun lo dlspuesto en el articulo 14 de la Decision 486 se otorgaran »
_patentes "...para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los “ i
.campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean k.
- susceptibles de aplicacion industrial”. . :
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SEPTIMO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 18, contenidas en los folios 403 a

410, no cumplen con el requisito de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes
consideraciones:

-1. Objeto de la invencion

A

La invencion propone un método para preservar la actividad biolégica de una 7
sustancia quimica exogena aplicada al follaje de una planta y no es desplazada porla
lluvia y la irrigacion, que comprende los siguientes pasos:

i) preparar una composicion de tratamiento de planta mezclando con agua
todos sus componentes (la sustancia activa y un sistema tensioactivo); v,

ii) aplicar una cantidad biologicamente efectiva del tratamiento al follaje de la
planta.

El problema técnico expuesto en esta solicitud, es proveer una alternativa dtil a los
metodos existentes para el mejoramiento de la actividad biologica de sustancias
quimicas exégenas anionicas.

— A w
f-‘r""

2. Clarldad de la solicitud e

\\
/EI articulo 30 de la Decisidn 486 sefiala que "Ias reivindicaciones definiran la materia

R At aie Y SRR R LT
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que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar
‘enteramente sustentadas por la descripcién”.

N\
!

{ En e presente caso, no'obstante el requerimiento oficial de fondo, el nuevo capitulo
rewmdlcatorlo aun continla con defectos formales, porque no fueron atendidas
cabalmente las objeciones formuladas, es asi que:

De"la-lectura del memorial radicado el 23 de febrero de 2006 y del capitulo
"‘relvmdlcatorlo “adjuntado, se puede deducir que el método para preservar la :
actividad biolégica, se sigue caracterizando por las propiedades de la i
composicién que se aplica conferidas por sus componentes y no por la secuencia E
. deetapasy condicicines especiales scbre las cuales se realiza la aplicacion del 3
+ producto al follaje de las plantas. Es importante aclarar, que una reivindicacion de
método o procedimiento no se caracteriza bajo ningin punto de vista técnico por
las propiedades de un producto.

r

» EIl hecho de que sé este caracterizando el método por la composicién, se =
confirma a partir de la materia definida en las reivindicaciones 2 a 15, ya que sélo ]

»  seprecisan caracteristicas de cada uno de los componentes de la composicion, lo
| cual, no es el objeto de la solicitud. Aunque el ,solicitante insiste en su {

i 2
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planteamiento de caracterizacion, vale anotar que como es de amplic
conocimiento en materia técnica de patentes ni la composicion ni el tipo de las
sustancias que se aplican caracterizan a una reivindicacion tipo procedimiento.

o Las reivindicaciones 17 y 18 siguen siendo incoherentes, porque una es la
preparacion de la composicion a la cual se refiere el inciso i) de ia reivindicacion 1
y otra es la preparacién que se realiza del producto final para la aplicacion
inmediata, suministrada a manera de instrucciones generales junto con dicho
producto para que el usuario final las siga de forma convencional. En
consecuencia, esta materia no hace parte del método de la reivindicacién 1 que
consiste en el procedimiento de preparacién y de aplicacion de una composicion.
De otro lado, el mismo solicitante no es claro en su memorial (folio 398) cuando
dice que son “los pasos de preaparicion del método de la reivindicacion 1”; es
importante aclarar también que los métodos realizados no aparecen sino que solo
se hacen posible bajo determinadas condiciones suministradas por el hombre y
no por la naturaleza.

3. Determinacion del estado de la técnica

g —

3.1 Fecha determlnante para el analisis comparatlvo

o

e

e
La fecha para determinar el estado de la técnica es el 23 de abril de 1999, que
/ corresponde a la fecha de la prioridad reclamada respecto de la solicitud
-US60/130,756. La prioridad fue tenida en cuenta’ para efectos del estudio de
patentabllldad segun obra a folios 385 y 412 del expediente en estudio.

EEEERE TR .

’\.\3.2 Documentos del estado de la técnica

N

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontraron los
siguientes documentos, anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionados
con la'materia de la solicitud en estudio:

f N° [ Documento ~ Titulo Fecha de
publicacion
D1 | WO98/17109 | Composition and method for treating 1998-04-30
1 plants with exogenous chemicals
D2 | w088/17110 | Composition and method for treating 1998-04-30
plants with exogenous chemicals
. : 5

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5y 10
- Conmutador: 334 12 21 :

- Fax: 281 31 25

Santa Fe de Bogota, D.C., Colombia



¢

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y Cﬁl?[gl,—'?BCIO
RESOLUCISNNE: | |
Por la cual se niega una patente de invencion :

Exp. N° 00029094
4. Nivel inventivo

Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la misma Decision 486, "se considerara que
una invencién tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente
versada en la materia técnica correspondiente, esa invencion no hubiese resuitado
obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

A

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el articulo 16 de la misma
Decision, comprende “todo lo que haya sido accesible al publico, por una descripcion
escrita u oral, utilizacién, comercializacién o cualquier otro medio antes de la fecha
de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida®.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho sobre este
requisito, lo siguiente:

“E! articulo 4 de la Decisidon 344 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que la
invencion goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, nique
hubiese resultado obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito
ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que
existian al momento dela-invencion, se hubiese podido llegar de manera evidente ala misma,
osiel resultado hubiese sido obvio para un. experto medio en la materia de que se trate, es
decnr,,.para una persona del oficio v normalmente versada en la materia técnica
correspondlente"\‘\ ‘ "'-\

“Conrespectoalo antenor el Tribunal de Justiciade la Comumdad Andina ha manifestado lo
siguiente: !ﬁ -\
: '\

‘Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador .

técnico e un elemento que le permita afirmar.o no si a la invencién objeto de

existianen ese momento dentro del estado de la técnica... En este punio conviene
advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de fa novedad

\estudro no se habria podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que

y.otro el qué se efectia con respecto: al nivel inventivo; si bien en uno y otro se

T - utiliza- como parametro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se

coteja la invencion con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquelia, cada uno
(sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el
técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que é!
tiene sobre el estado de fa técnica y realizar el cotejo comparativo con su
apreciacién de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos
existentes ha podido, o no producirse tal invencion’

5
“Ahora bien, a los efectos del articulo 4 de la Decision 344 resulta pertinente definir que se
entiende por “obvio” y por, “evidente” a fin de, consecuencialmente, determinar qué se debe
entender por nivel inventivo. %
; S

B VL TRENPNEVIVE U DR

“Lo obvio es “aquello que ’saita a la vista de manera Clara y directa; lo que se encuentra o pone
delante de los gjos o que no tiene dificultad”. Mientras que lo evidente “es algo fan cierfo y
claro que nadie puede dudar racionalmente de ello; se presenta de manera tan perceptible y

g 4
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manifiesta que muestra cerfeza y claridad’™. Como se podra ver, la diferencia radica en lo
“tan”, de forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es
evidente, es también cbvio.

]

“En este orden de ideas, se puede concluir que una invencién goza de nivel inventivo cuando a
los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo mas que la simple
aplicacion de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de y
conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de .
dicho estado”.”

B A 2
T T L P

Visto lo anterior, se advierte que la invencién en estudio no cumple el requisito de
nivel inventivo, toda vez que a los ojos de un experto medio, y de conformidad con el
estado de la técnica que existia en ese momento, es una consecuencia clara y
directa de dicho estado

En efecto, la anterioridad D1 ensefia previamente métodos donde una sustancia .
quimica exdgena es aplicada a ias plantas, para generar una respuesta biologica i
deseada. Ejemplos de sustancias quimicas exdgenas incluyen, pero no estan :
limitadas por ellas, pesticidas quimicos tales como herbicidas, algicidas, fungicidas,
bactericidas, virucidas, insecticidas, aficidas, miticidas, nematicidas, molusquicidas y
similares. Es .ampliamente “conocido que la asimilaciébn de las composiciones i
pestncndas por las plantas se ve fuertemente influenciada por las condiciones
amblentales tales como la temperatura, la humedad relativa, la presencia o ausencia
/de luz y por la salud de las plantas a ser tratadas. Como consecuencia de esta
variabilidad, frecuentemente se administran cantidades muchos mayores de las que
/ verdaderamente se necesntan donde la seleccion de las velocidades de aplicacion se
realizan de acuerdo a’ slos conocnmlentos basicos del experto medio en el arte i
\ correspond:ente : e
‘\ -
De esta manera, dtcho experto medio esta en capacidad de reconocer, o de llegar
hasta dIChO conOC|m|ento las condiciones especificas de las plantas para lograr
determnharigs h\{g_li)gdades o dosis de aplicacion efectivas. Existen muchos pesticidas
' que son ampliamente conomdos como es el caso del glifosato, para el cual se tiene
luna gran informacién sgbre las velocudades de aplicacién apropiadas, ya que con
“mas de dos décadas dq utilizacion de este pesticida se han publicado una enorme Y
‘cantidad de estudios sobre las condiciones particulares requeridas para su

: administracion. b ¢

“.:3:&; e

T LN S - L

e

i

El método reivindicado ein la presente solicitud no contiene caracteristicas propias del

i procedimiento, bien sea una etapa .especial ni una condicién de operacion ¥

(temperatura presion, forma inédita de: .aplicacion etc.) especifica que permita

! mantener la composicién en el follaje de la planta, sin que sea lavada porlalluviao la
: -

4 .,
i_ + Tt
: TPROCESO 88-1P-2005, sentencia de interpretacion prejudicial del 27 de julio del 2005.

Tl
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irrigacion. La solucion al problema de lavabilidad es evidentemente dada por las
propiedades de la composicidon y mas especificamente por el sistema tensioactivo, lo
cual corresponde a medidas tomadas y completamente derivables por cualquier
experto medio del oficio a partir del estado del arte y de su conocimiento de conjunto.

Lo anterior es claramente evidenciado en D1, donde se publicd que las sustancias
quimicas exogenas de aplicacion foliar han sido formuladas convencionalmente con
tensioactivos, con el fin de que sean mas efectivas y retenidas en el follaje de las
plantas e incluso se mencionan algunos tipos de tensiactivos Utiles para esta funcion.
Pero, es importante recalcar, que la solicitud no se refiere a una composicién y, por
ello, no se profundiza en discutir si ella tiene o no_nivel inventivo, sino en si el
procedimiento de preparar y aplicar una composicién permite preservar la actividad
biolbgica, para lo-cual seria fundamental responderse a |a siguiente pregunta: ¢ Existe
alguna etapa o condicion de operacion especial en la aplicacidén que mantenga o
permita la retencion de la composicion en el follaje?, la respuesta solo se puede
conseguir de la lectura de las reivindicaciones en donde efectivamente no existe en la
forma de aplicacion, caracteristicas DEL METODO que presenten como
consecuencia la permanencia de la composicion en el follaje.

Por quparte,"”I52 divulga adicionalmente la aplicacion de composiciones que
contienen-compuestos quimicos exogenos,, para generar una respuesta biolégica
déseada a través de los medios convencionales como, por ejemplo, la atomizacion
/ de liquidos y como modo de preferencia, se ensefia la dilucion de las composiciones
,°  iconcentradas. * N,
/ ) \_‘
/ ! Enlos ejemplos de D1 yf D2 se muestran claramente las diversas recomendaciones y
\variables a controlar en el método de aplicacion de este tipo de composiciones, de
las cuales se consideran que corresponden a los normalmente reconocidos por una
persona medianamehie versada en la materia. Incluso se hace referencia al controi
en la-irrigacion, .caracteristica apenas obvia en una aplicacion que se realiza en el
follaje, ya que -Fégicameqte bien sea por iluvias o por irrigacion, el agua que cae sobre
ila planta desplaza la composicion de tratamiento.
i - } I
_.En cuanto al tiempo éptimo para rociar, dependera de la plaga, de los estados de
'desarrollo de las malezas y de las enfermedades. Como es de conocimiento basico,
-el tiempo del tratamiento puede ser gobernado por las condiciones meteorologicas,
‘las cuales pueden afectar las pérdidas por deriva y volatilidad de la aspersion. La
temperatura, la humedad relativa, la direccion y la velocidad del viento y la lluvia,
itodas, pueden influir en la eficiencia del depésito del rociado. De esta forma, ef

i
r

\ .experto medio en el oﬁc;io a través de pdebas sistematicas convencionales puede
\ sHegar a saber cual es el tiempo que gasta la.planta en asimilar un determinado
: Epesticida (porque también depende de la estructuray composicion quimica de la
v L : .
A I 6 ,/
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formulacién aplicada) y con ello establecer de manera légica las horas previas antes
de irrigar la planta o si es posible hacer el calculo (algo especulativo) para la
aplicacion antes de la lluvia. Evidentemente, también el experto medio del oficio
podra indicar las dosis para rellenar ia aplicacion si la aspersion original se diluye por
lluvia inesperada, poco después del rociado.

v et Y < r - Lo

Como se puede observar, lo anterior demuestra contundentemente que ninguna de
las caracteristicas reclamadas en el método de la presente solicitud son especiales,
sino mas bien resultan evidentes de |la asociacién del conocimiento de conjunto del
experto medianamente versado en el arte técnico con la materia revelada en las dos
anterioridades citadas, sin que la aplicacién resulte en un método inédito que
implique un salto en la formulacién de la regla técnica para que amerite el privilegio
solicitado.

Por todo lo anterior, el método reivindicado se encuentran dentro de la linea normal E
de desarrollo de la tecnologia que un experto medio en el oficio podria seguiry, por
ello, no representaria un salto tecnolégico sobre lo conocido.

5. Respuesta del solicitante 1
”__,..-4- e, B
o S 2

Con relacion a. los comentarios del solicitante, allegados con motivo de la notificacion

de fondo y que no fueron atendidos en el antetior andlisis de nivel inventivo, se tiene 3
que aunque el sohmtante insiste en comparar la composncnon de las anterioridades
,con el producto aphcado (segundo al cuarto parrafo del folio 400 y segundo del 401),
; |la materia objeto de dlS(_)USIOﬂ corresponde a un método o procedimiento y no a una

: composicion, por lo tanto no se entré a debatir detalles del producto aplicado. ]

T\‘Por lo anteriormente e)gpuesto se puede concluur que los comentarios del solicitante
no desvirtuan de nlnguna manera las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, 3
detal surte que lai ifvencién defi nitivamente no cumple con lo dispuesto en el articulo
18 de la Décision 486... !

‘ =

i : | o

. ' i - RESUELVE
} .

s e e L A

ARTICULO PRIMERO: tNegar el prlwleglo de patente de invencion a la creacion :
‘denominada: “METODO PARA MEJORAR LA EFECTIVIDAD BIOLOGICA DE
:COMPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE PLANTAS CONTENIENDO
iGLIFOSATO U OTRAS SUSTANCIAS QUIMICAS EXOGENAS ANIONICAS".
g f
! '
! ]
\ ) : ) ’
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ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero en su
calidad de apoderado de la sociedad Monsanto Technology LLC, 0 a quien haga
sus veces, el contenido de la presente resolucion, entregandole copia de la
misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposicién ante el

Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5
dias habiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
2.8 ABR. 2006

Dada en Bogota D.C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

EMILIO FERRERO
.Carrera 4 N° 72-35
Bogota D.Ce»)
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