Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION,N° 6235
‘Por la cual se niega una pafénte dée invencion

Exp. N° 00029094B

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que la presente solicitud de patente de invencién nimero 00029094B es
divisional de la solicitud nimero 00029094 radicada el 19 de abril de 2000, y por
tanto se beneficia de la citada fecha de presentacién. La presente solicitud divisional
tiene como titulo: “COMPOSICIONES CONCENTRADAS LIQUIDAS DE GLIFOSATO
U OTRAS SUSTANCIAS QUIMICAS EXOGENAS ANIONICAS”.

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.

TERCERO: Que el doctor Emilio Ferrero solicitd la anotacion en los libros de registro
del cambio "de nombre de la sociedad solicitante MONSANTO COMPANY por el de
F;HARMACIA CORPORATION vy el traspaso de la presente solicitud de esta Gltima

/somedad a MONSANTO TECHNOLOGY LLC.” \

/CUARTO Que reallz;do el examen de patentabmdad se encontré que la invencion
no cumple con los requ:s:tos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo
. dispuesto en el articulo 45 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad

iAndlna s€ requirio en ‘dos oportunidades al peticionario para que se pronunciara
sobre las objeciones éfectuadas a la sohcntud

QUINTO: -Que el solicitante mediante escntos radicados el 22 de febrero y 4 de
“octubre de 2006, atendlé oportunamente los requerimientos formulados y presentd
*aclaraciones. Asi mlsmo allegd un nuevo capitulo reivindicatorio, el cual, se ajusta a
Ias prescripciones establecndas en el articulo 34 de la Decision 486.

SEXTO Que segun lo dispuesto en eI articulo 14 de la Decision 486 expedida por la
‘Comision de la Comunidad Andina se otorgaran patentes "...para las invenciones,
:sean de producto o de procedlm:ento en todos los campos de la tecnologia, siempre
que sean nuevas, tengan nivel inventivo.y sean susceptibles de aplicacién industrial”.
. ' \,\

"SEPTIMO: Que las reivindicaciones 1 a 40, contenidas en los folios 528 a 537, no
cumplen con el requisito nivel inventivo, ‘"de acuerdo con las siguientes
; consideraciones: . P4
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1. Objeto de fa invencién

LLa invencién consiste en una composicion concentrada de herbicida que comprende:

* De 10 a90% por peso expresado como equivalente acido, de un primer herbicida
que es anibnico;
Un segundo herbicida presente en una cantidad biolégicamente efectiva;

¢ Un componente de agente tensioactivo de alquiléter que consiste en uno o mas
tensioactivos, cada uno con la férmula (1)

R"-0-(CH,CH;0)n({CHR);0)-R" ()

Donde los significados de los sustituyentes son como se indica en la
reivindicacion 1 (folio 528),

Un componente de agente tensioactivo de amina que consiste en uno a mas agentes
tensoactivos, cada uno con una estructura molecular que comprende:
(1) una porcién hidrofobica que tiene una pluralidad de grupos Cs.59 hidrocarbilo o
hicrocarbileno independientemente saturados o no saturados, ramificados o no
ramificados, alifaticos,aliciclicos © aromaticos, unidos entre si por 0 a 7 uniones
eter Y- con un total de 8 a 24 atomos de carbono; Y,
(2) una porcion hidrofilica que comprende un grupo amino que es cationico o que
_puede protonarse para que se tormne catiénico, que tiene unido directamente a si
4 de 1 a 3 grupos ometﬂeno o cadenas de polioxietileno comprendiendo estos
s/ ' grupos de ox1etlleno o estas cadenas de polioxietileno un promedio de 1 a 50
1 unidades de oxietileno por molécula de agente tensoactlvo estando la porcion
i hidrofébica unida directamente al grupo amlno o por medio de una unién éter a
\una unidad oxietileno,

Siendo la relacion en peso del componente de agente tensoactivo de alquiléter al
componente de agente tensoactivo de amina de 1:10 a 10:1. Donde estos dos
{ ~“agentes tensoactivos estan presentes en total en una cantidad coadyuvante de
{ 0,05a0,5por pesolpeso del pnmer herbicida, expresada como equivalente acido.

'También esta solicitud reclama en una composicién para tratamiento de plantas que
:comprende: 4 i
e Agua, que tlene disueltos 0 dispersos en ella,

. e Un primer herbicida que es una sustancia quimica anionica que esta

presente en una cantidad de 0,02% a 10% en peso, donde el porcentaje

en peso estd expresado como equwalente acido para su aplicacion
! bioldgica;  * .~
' ¢ Un segundo herbicida con relaciéon al primer herbicida esta presente en
\ una cantidad expresada en equivalente acido de 1:1 a 1:250;
\ 2 Yy,
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¢ Uncomponente de agente tensioactivo de alquiléter que consiste en uno o
mas tensioactivos, cada uno con la formula (i)

R'2-0B(CH-CH0)((CHR:RO)m-R™ (i)

Donde los significados de los sustituyentes son como se indica en la
reivindicacién 1 (folio 158),

* Un componente de agente tensioactivo de amina que consiste en uno a
mas agentes tensoactivos, cada uno con una estructura molecular que
comprende:

(1) una porcién hidrofébica que tiene una pluralidad de grupos Caazg
hidrocarbilo o hidrocarbileno independientemente saturados o no
saturados, ramificados o no ramificados, alifaticos, aliciclicos o
aromaticos, unidos entre si por 0 a 7 uniones éter y con un total de 8 a 24
atomos de carbono; v,

(2) una porcidon hidrofilica que comprende un grupo amino que es
cationico o que puede protonarse para que se tome catidnico, que tiene
unido .directamente a si de 1 a 3 grupos oxietileno o cadenas de

o polioxietileno comprendiendo estos grupos de oxietileno o estas cadenas

~~~ " de polioxietileno un promedio de 1 a 50 unidades de oxietileno por

-
// i molécula,de agente tensoactivo, estando la porcion hidrofébica unida
: _/ directamente al grupo amino o por medio de una unién éter a una unidad
! oxietileno,
[
‘ Siendo la relacion en peso del componente de agente tensoactivo de alquiléter

al componente de agente tensoactivo de amina de 1:10 a 10:1. Donde estos
dos agentes .tensoactivos estan presentes en total en una cantidad

\coadyuvante’ée 0,05 a 0,5 por peso/peso del primer herbicida, expresada
como equuvalente acido.

- e -

t

‘También se reclama en ‘1_|a presente solicitud, un método para eliminar o controlar el
crecimiento de una planta, que comprende aplicar una cantidad biolégicamente
efectiva de la composicic’m para tratamiento de plantas al follaje de la planta.

El problema técnico expuesto en esta solicitud es proveer una composm:on
altemativa para el mejoramiento de la actividad biolégica de sustancias quimicas
exogenas anionicas.

d

2. Determinacion del estado de la técnica

‘2.1 Fecha determinante para el analisis comparativo
3
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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 el estudio de patentabilidad,
segun obra a folios 473, 510 y 540 del expediente en estudio.

2.2 Documentos del estado de la técnica
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.

No. | Documento No. Titulo Fecha de
Publicacion
D1 w098/17109 Composition and method for 1998-04-30
treating plants with exogenous
chemicals
D2 wQ9a8/17110 Composition and method for 1998-04-30
treating plants with exogenous
e . chemicals

e
s
-

-

A S .
.-3..Nivel inventivo T
f . \ ":.\ .
“Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la misma Decisién 486, "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 dgfivado de manera evidente del estado de la técnica”.

El*estado de la téchica, al tenor de lo dispuesto en el articulo 16 de la misma
Decision, compreénde “todo lo que haya sido accesible al publico, por una descripcién
‘escrita u oral, "utilizacion, comercializacidén o cualquier otro medio antes de la fecha
,de presentacién 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:

“Ef articulo 4 de la Decision 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

tecnica, ni que hubiese resulfado obvia para una persona entendida o versada en la

materia. Este requisito ofrece al examinador fa posibilidad de determinar si con los

conocimientos técnicos que existian al momento de la invencion, se hubiese podido
i Negar de manera evidef“ite a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un

4
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experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y
normalmente versada en la materia técnica correspondiente.’

Visto lo anterior, se advierte que la invencién en estudio no cumple el requisito de
nivel inventivo, toda vez que para un experto medio en la materia, y de conformidad
con ef estado de la técnica que existia en ese momento, resulta obvia y se hubiese
podido llegar de manera evidente a la misma.

En el documento D1 se publicé en la parte correspondiente a los antecedentes, el
conocimiento previo acerca de la formulacion de las sustancias quimicas exogenas,
incluyendo los herbicidas que son de aplicacion foliar, los cuales en muchas
ocasiones han sido formulados con tensioactivos, de manera que la composicion sea
retenida mas facilmente y efectivamente sobre las hojas de las plantas. Se
especifican algunas de las sustancias quimicas exégenas como pesticidas quimicos
entre los cuales se incluyen herbicidas, algicidas, fungicidas, bactericidas, virucidas,
insecticidas, aficidas, miticidas, nematicidas, molusquicidas y similares.

Teniendo en cuenta lo anterior, D1 propone una composicion que comprende: a) una
sustancia quimica exégena, y b) un tensioactivo alquiléter o mezcla de tensioactivos
que tlenen la-férmula (VI)

/ Riz-O- CHZCQZO)n(CH(CH3)CHzo)m-R13(VI)
N
Cuyos sustituyentes estan descritos en la pagina 3 de esta anterioridad.

" No obstante, a partir de D1, las formulaciones cutadas en los ejemplos F-99, F-101,

' F102, F-136, F-137 y F-138 (pagina 15), y también en los ejemplos 44-08 hasta 44-
"15, los cuales exhibieron un alto grado de efectividad herbicida (ver paginas 128 y
129 de D1), evidencian que en 1998 ya era conocido el sistema tensioactivo
alqu;leter—alqunlamlna (mezclas de steareth 20 con ethomeen T/25) y que ademas
_pueden estar.también en presencia del éster de 4cido graso, la lecitina y el glifosato
‘como sustancia exdgena. Esta informacion constituye una prueba seria para que el
experto medio en la materia en combinacién con su conocimiento de conjunto
hubiera deducido de manera obvia y logica la composicién reclamada, ya que con la
aplicacién de ensayos sistematicos y convencionales, dicho técnico habria formulado
la composicidn concentrada de la sustancia exdégena tal como se presenta en la
presente solicitud en estudio.

Luego, el nivel inventivo de la solicitud en estudio se ve afectado, en primer lugar,
porque a partir de D1, un experto medio en la materia técnico habria derivado de
manera evidente la composicion objeto de la solicitud estudiada, en virtud de que no

TPROCESO 88-1P-2005, sentencia de interpretacion prejudicial del 27 de julio del 2005.
5
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hay diferencia entre las ensefianzas de D1 y de la solicitud en estudio, solo en la
sugerencia de usar un segundo herbicida que ni siquiera se ha usado en gran parte
de los ejemplos de la descripcion, porque el objeto de la solicitud estuvo enfocado en
el efecto de 1a combinacién de surfactantes. En segundo lugar, en la composicion del
ejemplo 1-17 del capitulo descriptivo de la solicitud estudiada, no se emple6 ningln
surfactante de aquellos que caracterizan el objeto reivindicado. No obstante, los
resultados comparativos entre la composicion de este ejemplo 1-17 y la composicion
del ejemplo 1-14, en la cual si se empled la combinacion de surfactantes, muestran
que no hay mayor diferencia o impacto. Efectivamente, para una dosis de glifosato de
100 g e.a./ha, la composicién de 1-17 logra 58% y 83% de inhibicién para ABUTH y
ECHCF, respectivamente. La composicién 1-14, supuestamente de la invencién y
resaltada como de mejor desempefio logra en las mismas condiciones 52% y 87% de
inhibicion! Las diferencias pueden estar incluso dentro de los margenes de erroro de
los errores de repetibilidad ¢ reproducibilidad. No hay diferencia. No hay altura
inventiva. Para una dosis de glifosato de 200 g e.a./ha, la composicién 1-17 logra
47% y 94% de inhibicién para ABUTH y ECHCEF, respectivamente. La composicién 1-
14 obtiene 73% y 95% de inhibicién. Supera en el caso de ECHCF a la composicién
de la invencion!!! Igual en el caso de una dosis de glifosato de 300 g e.a./ha: la
composicion 1-17 logra .88% y 98% de inhibicion de ABUTH y ECHCF,
respectlvamente igualando a Ia invencion que solo logré 91% y 98%. Cabe anotar
que.en la mayoria de los ejemplos de la invencion no se utilizo un segundo herbicida,
fo cual lo hace totalmente opcional en el objeto.de la solicitud, razén por la cual no
tlene altura mventlva\~l

~
",

" Porotra parte, la anterioridad D2 ensefa previamente una composicion que contiene
una sustancia quimica exdgena para que al ser aplicada a las plantas se promueva
una respuesta biologica, donde dicha composicién comprende: a) un quimico
exogeno, b) un pnmer'exmplente que forma liposomas en dispersién acuosa y que
consiste de uno o mas compuestos que tienen una mitad hidrofébica y una mitad
hidrofilica de acuerdo a lo que se describe en la pagina 3 de D2; ademas, puede
contener, c) un-segundo excipiente que es una sustancia o mezcla de compuestos de
formula (Vi)

i !

Ri4-CO-ARy5 (VII)

Los cuales, estan definidos en las paginas 6 y 7 de D2. Este tipo de composiciones
pueden presentarse en emuisién con un segundo excipiente de tipo muiltiple por
‘ejemplo agua-en-aceite-en-agua.

Ambas publicaciones, D1 y D2, se dirig"en'al mismo tipo de composiciones que
_formulan sustancias quimicas exégenas y mas particulammente al glifosato o aquellas
que exhiben una actividad sistémica bioldgica en las plantas; su asimilacién en las

6
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plantas se mejora a través de su combinacion con tensioactivos reductores de la
tensién superficial de la composicion que va a ser aspergida.

Del arte previo se puede deducir la formulacién de mezclas de herbicidas, entre los
cuales se encuentra de manera especial el glifosato y el glufosinato con tensioactivos
del tipo polioxietileno alquiéter o polioxietileno alquilaminas, donde el tensioactivo de
amina contiene una parte hidrofébica y una hidrofilica.

De tal suerte, las composiciones liquidas emulsionadas de alta concentracion
reclamadas en esta solicitud se derivan en forma evidente del arte anterior, ya que un
experto medio en la materia teniendo a su disposicién las publicaciones D1 y D2,
puede llegar a la formulacion del sistema tensioactivo (o surfactante) alquiléter-
alquilamina. Todos estos componentes ya se han ensayado en [as formulaciones con
una sustancia quimica exdégena y por tanto de antemano eran conocidas las
condiciones en las que se debian preparar para que no cause problemas de
compatibilidad entre los diversos constituyentes de la composicion.

Adn mas, especificamente, en D2 se aclara que el primer excipiente es seleccionado
de sustancias anfifilicas, dentro de las cuales se pueden incluir lipidos de origen
animal, vegetal o sintético; dlvulga de manera expresa esta anterioridad que ejemplos
deﬂ:ﬂ_ este tipo de. sustancias pueden ser los fosfolipidos, ceramidas, esfingolipidos,
dialquil tensnoactwos\y tensioactivos poliméricos.

/’ASI las cosas, se observa que la invencion de la solicitud se encuentra dentro de la
linea normal de desarrollo de la tecnologia que un expen‘o medio en el oficio podria

i
/ 1 seguir a partir de las ensenanzas de D1 y D2 y, por ello, no representa un salto
/’ - tecnolégico sobre lo cohocido. De esa manera, ‘no merece el privilegio solicitado.
'
/ 4> Respuesta deLséIicitante )
. 4

P :
;Aﬁrma el solicitante en,su respuesta al requerimiento hecho por esta Oficina en
cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486, que “este documento (refiriéndose a
:D1) no sugiere la inclusion de un componente tensioactivo tipo amina”. Esta
‘afirmacion no concuerda con la realidad, como ya se demostr6 en el presente
_concepto (ver.D1, ejemplos F-99, F-101, F102, F-136, F- -137 y F-138 (pagina 15), y
también en los ejemplos 44-08 hasta 44-15, los cuales exhibieron un alto grado de
‘efectividad herbicida, (ver paginas 128 y 129 de D1)).

e ey o

\
' '.Anade el solicitante, que “D17 solo muestra combinaciones entre tensioactivos y un
"\ {un.'co compuesto herbicida”. Al respecto,~cabe sefalar que en la solicitud los
o . ejemplos de las modahdades preferidas s6lo- se muestran combinaciones entre
N ' tensioactivos y un unico'compuesto herbicida. Y, como ya se demostré, las tablas no
\ ; * 7 4
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muestran un efecto mejorado por el hecho de aplicar el producto objeto de la
solicitud.

Se aceptarian los argumentos del solicitante con respecto a D2, silas ensefianzas de
este documento afectaran la novedad del objeto de la solicitud. No obstante, los
resultados presentados no indican de manera convincente un efecto sinérgico de la
combinacidn reivindicada y, por lo tanto, se considera que un experto medio en la
materia lo habria derivado de manera evidente al combinar las ensefianzas D1 y D2,
tal como ya se argumento en el numeral anterior.

Con respecto al efecto inesperado, mencionado por la solicitante, de la relacion total
de la cantidad de ambos tensioactivos y la cantidad de [a sustancia herbicida, se
debe llamar de nuevo ia atencion a las tablas de las paginas 15 y 126 de! documento
D1, en donde se indican relaciones de surfactantes que caben dentro del rango
propuesto por la solicitante y la porcion de la mezcla de surfactantes en la
combinacion total herbicida también es muy cercana a la reivindicada.,

El solicitante cita el ejemplo 1 de su solicitud para tratar de demostrar que la misma
tiene altura inventiva..En.primer lugar, en el ejemplo 1 no se empleé un segundo
herbicida.. Er’ segundo lugar, los datos del ejemplo indican que {a composicién 1-16
sobresale de las demas siendo la Gnica en la que se usa Plurafac A-38. Si se
comparan los resultados de la muestra 1-16 con los de la 1-15, en donde también se
27 usa Ethomeen T/25 | pero no Plurafac sino CS-20; se podria concluir que el efecto
4 mejorado se debe no al tensioactivo de amina sino a la diferencia de tensioactivo
" alquiléter. En general, Iqs datos no se han manejado estadisticamente y no se deben
hacer conclusiones con-un nimero tan reducido de experimentos a cuyos resultados

‘-\no se han aplicado herf'amientas estadisticas.

AdlClonaImente el/sollcnante adjunta’ un andlisis de los resultados de las
composiciones.1:14 y 1-18, el cual no es procedente. La solicitante deduce que “es
:obvio-que la -composicion 1-14 t.'ene una mayor efectividad para incrementar la
‘actividad bioldgica de la sustancia quimica aniénica exégena comparada con /a
' composicion 1-18". Ahora bien, la composicion 1-14 tiene1,5 % de Ethomeen T/25y
1,5 % de CS-20; y, la composicion 1-18 tiene 3% de CS-20. De esa manera, se
‘observa, en primer lugar, que ambas composiciones tienen 3% de surfactantes, solo
.que en la composicién 1-14 este 3% esta repartido en dos tipos diferentes de
surfactantes; y, en segundo lugar, que los resultados son similares. Esta observacion
le parece sorprendente a la solicitante. Sin embargo, esta similitud demuestra que en
realidad da igual si se mezclan o no diferentes tipos de surfactantes: no hay
mejoramiento, no hay efecto sinérgico,~ no hay altura inventiva en mezclar
surfactantes del tipo aiq.uiléter y surfactantes del tipo amina.

1
- 7
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Por lo anteriormente expuesto, se ratifica que la solicitud no cumple con el requisito
de nivel inventivo, de tal manera que, a pesar de los comentarios de! solicitante, es
claro que no puede acceder al privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invenciéon a la creacion
denominada: “COMPOSICIONES CONCENTRADAS LIQUIDAS DE GLIFOSATO U
OTRAS SUSTANCIAS QUIMICAS EXOGENAS ANIONICAS”.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero en su
calidad de apoderado de la sociedad Monsanto Technology LLC., o a quien haga sus
veces, el contenido de la presente resolucion, entregandole copia de la misma,
advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposicion ante el
Superintendente.de Industria y Comermo al momento de notificarse o dentro de los'5
dias hablles S|gu1entes -
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