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Carrem ’6 OflOS-P.O. Box 949*iso -Colombia 11A No. 
511 162051 - Fox (571)6.I6iS9 

waTu1ibeont - iufocobarun1.cain  

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIVISION DE NUBVAS CREACIONES 
E. S. D. 

Re: Expediente No. 00.033.208 
Solicitud de patente a nonibre de Syngenta Participations AG. 

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como Æparece al pie de mi firma, 

domiciliada en la carrera 11 A No. 94-76 of. 305, obrando como apoderada de la 

sociedad Syngenta Participations AG, domiciliada en Basilea, Surza intelTponso 
recurso de reposición contra la resolución No. 20527 del dIa 31 de julio de 2006, 
expedida por ci Superintendente de Industria y Comercio, pot medio de la cual se 
niega ci privilegio de patente para la invención titulada "Solvatos do pimefrojna, 
insectiddamente activos, composiciones quo conlienes estos compisestos y mItodos tanto para 
producir dichos courpuestos y composiciones como para contra/ar plasas animales con e.cta 
camp osiciones" contenida en ci expediente de la referencia. 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO 

J. 1. Mi mandante se petmite manifestar a ese despacho que se reafirina en 

todos y cada uno de los argumentos que hacen parte integ-rante de la respuesta al 
oficio de fondo No. 1764 notificado pot fijación en lista ci dia 16 de febrero de 
2006, presentada ante ese despacho el 13 de junio de 2006. 

2. La Latta de motivación de la resolución 20527 de 31 de julio de 

2006 

El articulo 29 de la ConstituciÆn Politica indica con toda claridad que "el debido 

proceso se aplicarÆ a toda clase do actuacionesjudidalesj administra1ivas’ La motivación 

de los actos administrativos es, sin duda alguna, una de las manifestaciones y 
garantlas del debido proceso, pues da la oportunidad al administrado de conocer 



Es un principio juridico reconocido ci de que las decisiones o actos de la 
administración püblica  que puedan afectar los derechos de los particulares no son 
secretos y, ademÆs, deben dos ser susceplibles de impugnación. Para que este 

erecho a impugnar o contradecir a la adnmiistración sea realmente efectivo, es 

( idispensab1e que los actos, decisiones o conceptos emitidos por Østa puedan ser 
jeto de estudio por los particulares, estudio que, entre otras cosas, debe 

comprendet las razones, fundamentos o motivos circunstanciados que expliquen 
y den base lógica, cientIfica y jurIdica a esos actos, decisiones o conceptos. Es pot 
ello que los atticulos 35 y 59 del Cócligo Contencioso Administrativo estatuyen la 
ineludible obligación de motivar los actos administrativos. La jurisprudencia y 
doctrina nacionales ban sido enfÆticas en sefialar la importancia fundamental de 
la debida motivación de los actos y decisiones de la administración. Veaxnos 
algunos ejemplos: 

"Cuando la leji exzge que el ado debe ser molivado, la exjresión de las raonesjustificaIivas se 
convierten en un elemento formal, cua omisidn loJjce aim/able por expedidón en forma 
irregular. La dod7ina y hi jurirprudenda, ademds de la exzgencia legal, es/iman que la 
motivación  se thrp one en ciertos casospor elprincpio de la legalidad de la adminisfración, puesto 
que de es/a manera podrd eljue al ejercer sit control, cons/a/ar si el ado se ajusta a hi leg o si 
correrponde a losfines seffalados en hi misma. 

Antique no es facil definir cuÆndo un ado debe ser molivado, la docirina ha sentado ciertas 
pan/as a este reipecto. AsI ha sostenido que cleberd mo/ivarse el ac/a (.) que es/a en 
conlradicción con actuaciones a docuinentos queformen parte deiproceso previo a sit expedición; 
el que .cc e4ide 4guiendo ciertosfactares seffalados coma presupuestos en hi 4y; en fin, Lodo el 
que ’ree situacionesperjudiciales para el adminisfrado. (..) Finalmente, hi .wolivación, ante 
todo, debe ser seria, adecuada._o suflden/e e Inuimaniente relacionada con hi decision que 
pre/ende, rechaa’ndose asI hi que se limita a e.cprsarformulas de comodin a susceplibles de ser 
tplicadas a todos los casos. Es/as fOrmulas se estiman insuflcien/esji el ac/a que his presente 

coma jusliflcaciOn, carente de motivaciOn" (Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Admithstrativo, Secciôn Segunda, sentencia de 30 de agosto 
de 1977) (el subrayado es nuestro). 

’En to que se refiere a los motivos ha expresado la Coiporación que hi administracidnjp!c 
ac/tar caprichosamenk sino que debe hacerlo tomando en coflsideraddh las drcunstandas d’ 
hecho a de derecho que en cada caso la deterininen a tomar una decision. (.) Pero tambiØn se 
liene coma un axiomajurIdico en nuestro derecho que no basta la exis/encia de an motivo para 

jus%<icar el ac/a administrativo sino que Øste debe ser real  serio, adecuado asujciçj(.e  e 
mnlmamente relacionado con la decision, es decir, tener capacidadparajus4/icarlo denti-o de hi 
idea de satisfacer el intere’s general o piTh/icc, para lo cual se ban dada las corn-p etencias 
administra/ivas. (.) La insufidenda de los ino/ivos es causal de nulidad del ac/a adminisfra/ivo 
par desviaciOn de poder, en tanto 

qic 

Is no cipresión de los niotivos cgLandoa 
c/Jo hubiere lugar es causai tpbiØn de anulación  del acto perapot vicio 

fnrmp 

p.q d,ejr. nor exnedición irregular delmismo" (Consejo de 
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circunstancias y los motivos fÆcticos, esl2ecificos y 12orinenotizados, que 
inipulsaron al autor del acto administrativo impugnado a no pronunciarse con 
relación a la invención de mi mandante. Sobre este particular, es importante 
seflalar que en materia de nivel inventivo la motivación de un acto adrninistrativo 
se vuelve muchisimo mas exigente, en la medida en que se deben aplicar las 
reglas tØcthcas de forma correcta, para tener como resultado las razones pot las 
cuales se niega ci privilegio de patente para una invención. 

Naturalmente, no es jurIdicamente correcto proceder a negar ci privilegio de 
patente para una solicitud no aplicando las regias tØcnicas de forma correcta, para 
dat los motivos o explicaciones que la administración tuvo para tomar tal 
decision, como se explicarÆ mas adelante en este recurso. 

3. El nivel inventivo de la DreSente solicitud. 

En la resolución impugnada, ese Despacho continua diciendo que la presente 
solicitud carece de nivel inventivo sobre las enseæanzas del documento US 4 931 
439 titulado "Pesticides" junto con las reveiaciones realiadas por Mccrone, W.C. 
"Polymorphism", in Fox, D. Labes M.M.; Weissberger, a.: Physics and Chemistry 
of the Organic Solid State. 1965 y Ashizawa K, Uchikawa K., Hattori T. J. 
Pharm Sci 78(11) 893-899, 1989. 

En este sentido me permito decir que la presente solicitud Se encuentra dirigida a 
novedosos solvatos de pimetrozina, un compuesto activo insecticida, a un 
mØtodo para producidos y a las composiciones que contienen dichos 
compuestos. 

En la presente solicitud Sc pone de manifiesto que los solvatos, en especial los 
hidratos de un compuesto qulmico, muestran propiedades fisicas muy diferentes 
que pueden conducir a problemas impredecibles durante la preparaciOn tØcnica y 
el procesamiento de dichos compuestos. Es asi que las caracterIsticas de estos 
solvatos con frecuencia presentan una mfluencia crucial en la capacidad de 
separación, pot ejemplo la flltración, la posibilidad de agitación, la actividad 
superficial como la espumación,  la velocidad de secado, la solubilidad, la 
estabilidad al almacenamiento como pot ejemplo la higroscopla, entre otras. 

En este sentido es importante tener en cuenta dichas propiedades fisicas en las 
cliferentes etapas de sIntesis de un proceso de prcparación de los hidratos a fin de 
que al inomento de la molienda y la formulación se pueda ilegar a una buena 
formulaciOn que cumpla con los estÆndares ma’s altos en cuanto a calidad y 
estabilidad en composiciones. 

En la tØcnica anterior se conocIa la pimetrozina, un compuesto insecticidamente 
activo, ci cual se revela en ci documento US 4931439 donde se muestra ci 
compuesto en su forma anhidra que participa en ci proceso de preparaciOn de 



A diferencia del documento US 4931439, la presente invención planteó como 
objetivo primordial la preparación de solvatos y ma’s en particular de bidratos y 
sales de estos solvatos para ci cornpuesto pimetrozina, que xnuestran ventajas 
sorprendentes en especial en lo que concierne a la producción y manejo de 
mezclas plaguicidas y ma’s en particular en granulados. 

Como se dijo anteriorinente, la absorción de agua por parte de los polvos 
granulados dispersables en agua, como los granulados puede conducir a 
problemas cuando se manejan y almacenan las composiciones plaguicidas, pero 
con la presente invención, se encontró de manera sorprendente que dichos 
problemas no se presentan si se introduce la pimetrozina en la forma de un 
solvato definido o en la forma de la modificación f3 cuyos datos de poivo de 
rayos X se muestran en la tabla 3 ubicada en la pÆgina 10 de la memona 
descriptiva de esta solicitud, dentro del proceso de producción de la composición 
plaguicida o se produce de una manera apropiada durante ci proceso de 
producción. 

Es asI que mediante la presente invención ya no se hace necesario que las 
formulaciones mantengan en recipientes hermØticos y una vez abiertos se tengan 
que sellar de manera hermØtica de nuevo a fin de retener la calidad de los 
artIculos. Nótese que antes de la presentación de la solicitud en estudio, nadie 
habia logrado satisfacer esta necesidad y mucho menos, resolverla mediante la 
participación de la pimetrozina en forma de solvato, especIficamente como un 
dihidrato como asI se presenta en Østa invención. 

Se sabia que cuando la formulación con pimetrozina anbidra, absorbIa agua, se 
reducia su calidad de una manera sigriificativa dentro de un penodo de semanas a 
meses, con lo cual la absorción de agua por pane de la formulación exenta de 
agua conducla a artIculos que no eran susceptibles de set comercializados cuando 
eran almacenados por el fabricante. 

is La caracteristica principal que se observa es la espontaneidad. En este sentido, se 
espera que ci granulado se descomponga completamente en sus particulas 
primarias deiitro de unos cuantos niinutos de mezcla del licor de rociado. 
Es asI que esta caracterIstica no se obtenla cuando se formulaba la pimetrozina 
cuando Østa se encontraba en la forma exenta de agua y que habIa absorbido 
la misma durante el tiempo de almacenantiento. Con las formulaciones de la 
presente solicitud, se obtiene una buena descomposición de los granulados en las 
partIculas primarias dentro de unos cuantos minutos, espontaneidad que 
tampoco era considerada o sugerida en la tØcnica anterior. 

Esto se logró comprobar en la memoria descripiiva mediante la tabla 5, que 
ensefla la comparación de lit espontaneidad despuØs de diferentes perlodos para 
un CIPAC MT 174; granulados de pimetrozina con un contenido de ingrediente 
activo de 50 ror ciento en peso. Estos resultados tampoco hubieran sido 



molecular de 217 g/mol. El rendimiento obtenido es de 48 gramos, 10 cual 
indica tin rendimiento del 90% de la cantidad teóricamente posible de acuerdo 
con las figuras proporcionadas en el ejemplo. 

En el caso de un mono-aducto de etanol, se habla aislado un conipuesto que 
posela un peso molecular de 263 g/mol. Los 48 gramos de tal aducto 
corresponden a un rendimiento del 73%, lo cua.l no es el rendirniento del 90% 
esta.blecido en dicho ejemplo. En el caso del mono-aducto de dietilØter, el 
cÆlculo correspondiente revela que el rendimiento estimado seria tan bajo como 
el 65%. Pot consiguiente, no existe evidencia cualquiera en el documento Dl de 
que un aducto se haya identificado en el ejemplo P3 y la persona versada en la 
materia 6nicamente concluirla que se obtiene simplemente la pimetrozina no 
sojyitada. 

Adicionalmente como se expuso ma’s arriba, en la referenda Dl no existe 
lnención alguna de los problemas indeseables tal como la inestabilidad con la 

. forma no solvatadade la pimetrozina que se ha preparado como se describe 
en Dl. De hecho, en tal referenda se establece que los compuestos descritos al]i 
poseen una "estabi1idacLmyior que los Østeres del Æcido fosfórico y los 
carbamatos"(vØase la coluiuna 4. lineas 44-45 del documento Dl). De acuerdo 
con dicha revelación, no existiria motivación para la persona versada en la 
materia a fin de alterar ci procsopara la producción a partir de lo descrito en 
Dl y no hay motivación para dicha persona versada a fin de preparar tin solvato, 
aün menos una forma especffica hidratada de la pimetrozina. 

De hecho, la referenda Dl continua describiendo cómo la pinietrozina no 
solvatada puede ser formulada (columna 5, lineas 13 a 24) pero no le enseæa o 
sugiere a la persona versada en la rnateria que existiera cualquiera de los 
problemas con alguna de las formulaciones. 

En contraste, la presente solicitud se refiere especIficamente al dihidrato, es 
decir no se contempla ni el monobidrato, ni trihidrato ni cualçjuier otto solvato 
de la pimetrozina, dicho dihidrato supera la desventaja que no es reconocida en el 
documento Dl como se mencionó anteriormente, en especial que cuando la 
pimetrozina anhidra en la forma de tin granulado absorbe agua durante su 
almacenamiento que disminuye la espontaneidad del granulado. En otras 
palabras, la capacidad del gxanuhtdo para romperse completaniente en sus 
partIculas primarias toma mucho mÆs tirnpo que las expectativas del usuario y 
mÆs de lo deseable cuando la pimetrozina se encuentra en forma anhidra (vØase 
pÆgina 16, lineas 3 basta la linea 17 de la memoria descriptiva de la presente 
solicitud). 

Sin embargo, como se muestra en la tabla 5 (pÆgina 16, linea 19 hasta la pÆgina 
17, linea 1) cuando un grÆnulo dispersable en agua en la forma de di-hidrato de la 
t)imetrozina se almacena bajo condiciones similares, aunque una pequeæa 



En consecuencia, Ia invención como se encuentra definida por las presente 
reivindicaciones, claramente es inventiva sobre ci documento Dl per se. 

Dc otra parte, ese despacho es de la opinion de que las enseæanzas de W. 
McCrone como se resumen en Bechtloff y otros (2001, Cryst. Res. Technol. 36 
(12): 1315-1328) afectan ci nivel inventivo de la presente solicitud en vista del 
documento Dl. 

Sin embargo, esta referencia McCrone y Becbtoloff enseæan que todos los 
compuØstos poseen diferentes formas pscudopolimórficas (es decir, diferentes 
formas de soivato/bidrato y que con Ia investigación de rutina, tiempo y dinero, 
cualquier niimero de formas pueden set producidas. Adicionalmente, las formas 
polimórficas diferentes muestran propiedades distintas. No obstante, estas 
referencias se encuentran lejos de enseæar formas pseudopolimórficas de 
cualquier compuesto dado posean propicdades, de hecho McCtone/Becbfloff 
se encuentran lejos de predecirlas. 

El solicitante no se aparta del hecho que sea reconocido en las cienci.as quImicas 

y fisicas que las estructuras cristalinas proporcionen una mayor estabilidad a las 
molØculas de las que estÆn compuestas, en comparación con las formas amorfas y 
que sea de especial interØs en la industria qulmica farmacØutica lograr obtener las 
sustancias que actOan como principios activos en sus formas cristalinas, con ci 
fin de mejorar los procesos de preparación. Sin embargo, lo que bay que analiar 
en ci presente caso es si la persona versada en la materia habria encontrado 
evidente o no si con la forma de dihidrato de lapimetrazina se lograra resolver 
ci probiema que presentaban las composiciones que contenIan la pimetrazina no 
solvatada en cuanto a la estabilidad de los granulados, mÆs especIficamente en lo 
que se refiere a la espontaneidad de las mismas. 

En consecuencia, auque pueda ser relativamente de rutina ci obtener un solvato 
de un compuesto dado con un solvente indicado, la persona versada en la materia 
no ilegaria de manera evidente a la soluciOn de este problema a partir de los 
docurrientos citados y la referencia Dl. Am ma’s, tarnbiØn se encontrarla lejos de 
predecir que’ propiedades fIsicas pudiera mostrar el solvato o cómo dichas 
propiedades podrIan traducirse en beneficios en una formulación. 

Pot lo tanto, partiendo de una forma no solvatada de pimetrozina como la 

descrita en Dl no solo la persona versada en la materia no estaria consciente que 

la forma no solvatada producirla dificultades de espontaneidad cuando se 
formula como un granulado, sino que tambiØn no encontrarla gula a partir de 
McCrone/Bechtloff sobre este particular, ni siquiera que un pseudopolimorfo de 
la pimetrozina podrIa superar este probleina. Dc hecho, no cxiste sugerencia que 
ci dihidrato de la pimetrozina serla de cualquier manera mejor que otro solvato o 

incluso otra forma no solvatada. 
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anotar que de acuerdo a la afirmation del inismo solicitante visible en c/folio 4, /apimetrojna 
Luepublicada en 1990 por lapatente US 4931439, eipedficamente corresponde ii ejemplo P3 
como una sustancia con actiiiidad en ci control de pestes v en sobre animalesj plantas. AsI, 
pues, lapatente US 4931439 se constituje en una anterioridad de lapresente solicitud." 

"Ahora bien, la evaluación del requisito de nivel invenlivo involucra la ident?ficación  del estado 
de Ia te’cnica respecto al objeto que se esid estudiando, para determinar si dicho objeto no resulta 
de manera evidente del estado de la tØcnica para un ex perto del ofIcio quien debe estarprovisto 
de un saber general en Ia inateria te’cnica de que se tratey do una serie de conocimientos en ci 
campo especco de los compuestos qulmicos, suspropiedadesftsicoquuinicas reacciones." 

Al respecto, me permito deck que si bien el documento Dl revela la preparación 
de la pimetrozina, tambiØn es cierto que no se puede asumir a partir de dicho 
ejemplo que ci producto obtenido hubiera sido solvatado con ci etanol, dietileter 
o ci agua inclusive aün cthlndo el producto hubiera entrado en contacto con 
dichos solventes durante el transcurso de su preparación. En este sentido, la 
persona versada en la matetia que hubiera estado motivada en solucionar los 
problemas de estabilidad de las composiciones de pimetrozina, no habria 
encontrado motivación alguna a partir de esta referencia para realizar la 
investigación con pseudopoirnorfos, y en especial plantearse la obtención de una 
forma especIfica como lo es ci dThidrato de pimetrozina como asI se expone en la 
memori.a descriptiva de la presente solicitud. 

Estos argumentos claramente evidencian un an1isis del tipo hindsight por parte 
de ese despacho, toda vez que no se tuvo en cuenta iii el problema que se 
presentaba con la forma anhidra o no solvatada de la pimetrozina, in la manera 
de set resuelto en la presente solicitud, sino que a partir de las enseæanzas de esta 
solicitud, ese despacho busca la manera de evidenciar la obtención de la forma 
dihidratada de la pimetrozina. 

Adicionalmente ese despacho indica que:"asl las cosas,j en ci anhelo de examinar ci 
nivel inventivo y mÆs particularmente de establecer el estado do la ticnica do esta solidiud, se 
enconfró quo en 1965 las investigaciones de W. Mccrone y cot pusieron en evidenda Ia 
existencia de 4/Łrentes forinas cristalinas, donde a parlir de sus estudios sugirieron quo Ia 
inyorIa do los compuestos activos lienen dUŁrentes forinas poliindficas y que, en general, el 
nüinero deformas conoddas para tin coritpucsto dado es proporcional al tietnpoj dinero gastado 
en investigacidn airededor do ese coinpuesto. Do esta manera, no so puede subestimar quo 
wando se trabaja con sustancias activas y pardinetros cambiantes en los procesos pueden 

aparecer iranlormadones defasesj con ello lospolimofosjpseudopo/imog’os." 

En este sentido, respetuosamente manifiesto que si bien es cierto que desde ci 
aæo de 1965 mediante las investigaciones de W. Mccrone ponen de manifiesto la 
existencia de posibles formas pseudo y polimórficas  para ingrediente activos en 
general, tambiØn es cierto que el conocer la posible existencia de 
speudopolimorfos no se constituye en un hecho relevante para desvirtuar la 

4T:T1 



solución aiprobleina Mexico dado. Mds au’n si lapimetrorjna se estropea cuando es e.puesta a 
una atrisó.fera con un alto grado de buinedad." 

Sobre este particular, si bien ci agua es ci solvente universal y serIa uno de los 
primeros en ser probados, tambiØn es cierto que precisamente los problemas U 
ocasionados en la estabilidad de las composiciones que contenIan pimetrozina se H 
refieren a la, susceptibilidad de dichas composiciones para absorber agua, 
pot lo tanto una persona versada en la, materia que se encontrara motivada en 
resolver dicho probiema antes de la presentación de la patente en estudio, de 
piano evitarla este solvente (agua), toda vez que pensarla que al obtener un 
hidrato de la pimetrozina se ocasionarIa el mismo problema, quizÆs emplearla 
otros soivatos de solventes orgnicos pero no encontratia obvio realizar un 
hidrato es decir un forma polimórfica que presentara molØculas de agua ocluidas 
en su red cristalina. 

En este sentido, nuevatnente es evidente ci anÆlisis hindsight pot parte de ese 

O 
despacho, toda vez que a partir de lo diviilgado en la presente solicitud, desvirtÆa 

S la akura inventhra de lit invención en estudio y no se coloca justo en el momento 
antes de la presentación de la prioridad de la solicitud a fin de pensar si hubiera 
sido evidente o no la manera de solucionar ci problema de la estabilidad de la 
pimetrozina. 

Dc otrà parte, la Superintendencia de Industria y Comercio establece que: "ahora 
bien, silo que se qüiere es obtener d?ftrentes propiedadesfisicas de tin producto de sIntesis (ver 
dcscrpción folio 4), entonces ci experto del ojido acudird a tin concepto bastante convencionai 
conoddo desde que se enconfraron lospolimofos, cualfuere que: La importanda delpolimo/isino 
reside en que las distintasformas cristalinas de tin mismo compuesto van a d#Łrir en/re si con 
relación a La solubilidad, propiedades de flujo, estabiIidadj compactadón de los poivos en/re 
otras. La anterior, l4gicamente bajo unu’nico supuesto verdaderoj es que efec/ivamente no se 
esta’ variando ci compuesto quimico sino solamente sus propiedades fisicas y es que La forma  
cristalina esprecisamente eso: unapropiedadfisica." 

"Es de conocimiento ba’sico para una persona medianamente versada en el arte tØcnico 
correspondiente que elPolimo!fisino, es unfenomeno que experimenta una especie quimicaj que 
se manfiesta con kiformacidn de dfŁrentesforinas cristalinas cuando dicha especie es some/ida a 

diferentes condiciones de teniperatura, indice do cristaliación,  naturalea del solvente, velocidad 

de enfriamiento, agitación, cantidad de solvente usadoj purea del solvente. Coma este proceso 

de cristaliación es controlabiepuede ocunir que no se obtenga unpoiimo!fopuro sino que en la 
red del cristal quede afrapado solvente en una can/idad estequiomi/rica originando un solvato 
pseudopoiimofo.. ." 

Al respecto cabe seæalar que es cierto que se pretendIa obtener propiedades 
fIsicas que ayudaran a la pitnetrozina anhidra o no soivatada para superar los 
probietnas de estabilidad, pero tambiØn es cierto que no hubiera sido evidente 

para la persona versada en la materia que ci dihidrato de pirnetrozina alcanzara las 



den sin ln&ar a dudas llei’ar a dicho experto a adaptar el estado do la tØcnica, para 
olver el problema de estabilidad o de encontrar diferenres propiedades 

ffsicas de Ia pinwtrozina..." 

Respetuosamente me permito decir que de nuevo el anÆ]isis del nivel inventivo 
realizado por es fruto de un acercarniento del tipo hindsight, toda vez que justo 
antes del momento de la presentación de la prioridad de esta invención, la 
persona versada en la materia no hubiera encontrado evidente solucionar el 
problema de la estabilidad de la pimetrozina no solvatada que absorbe agua del 
ambiente, mediante la inclusion de una .forma solvatada, en este caso dihidratada 
de la pimetrozina y mejorar la estabilidad de las composiciones de este 
ingrediente activo. 

Ademis en la resolución impugnada se indica que: "De acuerdo a Jo anterior, se 
considera que no obstante el solvente usado en la cristaliacidn afecte las propiedades fIsicas 
(Presencia do polanofos,) del compuesto activo, e’ste no h insprirne an cambio que sgn/ique un 

. salto en laforrnulacidn do la regla ticnica, ja que no se obtuvo tin coinpuesto dislinto 5mb que 
cada una de estos solvatos corre.ponden a distintas fotnas fisicas del mismo prindpio actip. 
donde, con los conocimientos integrantes del estado de la tØcnica, el experto medio ha br/a 
�alcanado ía solucidn reivindicadapara elproblema tØcnico de estabilidad al altnacenamientoj 
procesamiento hasta Ilegar a laformulacidn del ingrediente aclivo,..." 

En este sentido me permito decir que uno de los parÆmetros para decir que un 
compuesto es diferente a otro desde el punto de vista quimico, radica en la 
diferencia de sus propiedades fisicas como lo es el punto de fusion, 
solubilidad, punto de ebullición entre otros, por lo tanto, desde esta perspectiva 
el compuesto obtenido en la presente invención, es decir el dihidrato de 
pimetrozina, es diferente, lo cual si constituye un salto sobre la regla tØcoica, toda 
vez que mediante dicho dihidrato se logra superar un problema que persistla en la 
tØcnica de composiciones pesticidas que contenlan pimetrozina como era el 
problema de Ia estabilidad a travØs del tiempo. 

Ese despacho indica ademÆs en la resolución impugnada que:"En este orden do 
ideas, ía presente so iicitud carecerla do nivel invenlivo, ja que tanto los solvatos conic sit 
obtención obedecen a una rproducdón, en Jo sustancial, de los medios uti/irados generalmente 
par ía coinunidad cientf/ica, corizo es laprodticción de las pseudo fornias cristalinas a tray/s de ía 
interacción de prin4bios activos con solventes on bz2squeda del inismo Ispo de resultado 
encontrado en el estado del arte, cualfuere ía consecucidn do propiedadesfIsicas adecuadas para 
Ilegar a una buena estabilidad al almacenamientoj’ en elprocesanziento do laforznulacion. Y es 
aquu donde ía persona del oficio a partir do estos conceptos bdsicos, puede de manera mÆs quo 
evidente Ilegar a obtener forinas fisicas distintas del misino compuesto para aprovechar sus 
propiedades en elproceso dofornzuladon." 

Sobre este particular, respetuosamente manifiesto estar en desacuerdo con dicho 
pronunciamiento, toda vez que la presente invención SI posee altura inventiva ya 



Adicionalmente, en cuanto a que los solvatos y obtención obedecen a una 
reproducción, me permito decir que ci dihidrato de pimetrozina y la obtención 
del mismo no son una reproducción, toda vez que si bien es cierto que la 
cristaiización es conocida, tambiØn es cierto que dicho proceso de cristalización 
es especIfico para cada ingrediente activo y la inventiva del solicitante, radica en 
determinar de manera precisa las condiciones necesarias para ilegar a esta forma 
pseudopolimórfica.  Ma’s bien serla una reproducción, el obtener de nuevo el 
compuesto a partir de las condiciones reveladas en la presente solicitud, lo cual 
demostrarÆ que las condiciones planteadas en esta invención son lo bastante 
robustas para lograr luego de la prirnera experimentación el compuesto dihidrato 
de pitnetrozina enseæado en la solicitud en estudio. 

La resolución impugnada seftala que:"es bien clara, para cualquier eperto con los 
inmninos conodmientos en este ar/a, que las interacciones de his sustancias ristalinas con los 
so/yen/es cambian ünicamen/e las propiedades del es/ado so/ida que dependen del hdbito 
cristalino, Pero qua una mZ se modfique esta condicidn (par ejemplo, en su aplicaddn a cuando 
es ingerido), la forma a hi cual se convierta sd/a dependerÆ de his condidones del medio en las 
que se encuentre, quepodrIa ser en we caso si es ingerido par ci insecto, en las de hi digestion de 
dicho insecto. La anterior pane de manJiesto qua hi sustancia es la mismay qua hi mod?/icaddn 

fIsica obviamente realiada no intefiere en su comportamientoy en sus efectos en condiciones de 
aplicac’iOn." 

En este sentido me permito manifestar que es correcta su apreciación, pues no 
era objeto de la presente invención modificar la acmridad biológica del 
ingrediente activo, sino lograr mediante modificaciones quimicas una estructura 
mÆs estable de la pimetrozina a fin de llegar a un compuesto mÆs estable que ci 
conocido en la tØcnica antes del conocimiento de la presente solicitud, hecho que 
a todas luces no desvirtâa la altura inventiva de la forma dihidratada de la 
pimetrozina expuesta en la solicitud en estudio. 

En cuanto a que: "AsI es bien canocido que el objetivo de hi industria en laformulacidn de 
tin compuesto activo, es identificar laforma Aida ob1üna que es adecuadapara el deseispeffo de 
hi formulacion, la manufactura y sit aimacenamiento, sin embargo cuaiqu:er persona 
,nedianainente versada en este temapodrla, sin lugar a dudas, Ilegar a las condidones requeridas 
mediante la aplicacidn de ensqyos sisteniÆticosji deprotocolo,jia que las tranformaciones a nivel 
cristalino son propiedades inherentes a hi mo/ecu/a, que no se pueden diselar Pero si 
identificar..." 

Me permito decir que contrario a las manifestaciones realizadas por ese 
despacho, las trans formaciones a nivel cristalino si se pueden diseæar a travØs de 
la fijación de los parÆmetros y condiciones necesarias, de becho eso es lo que 
hace una persona versada en la materia, en ci presente caso ci inventor, cuando a 
travØs de los ensayos sistemÆticos logra que la pimetrozina crista]ice en la forma 
de un pseudopolimorfo dihidratado y no en otra forma es decir un trihidrato o 
un monohidrato, con lo cual se advierte un anÆlisis somero por parte de ese 



"Como se puede obseruar los solvatos de pinietror-jna que se reclainan con/irn2an presentando 
actividad insecticida y no obstante en Dl no se revele expresamente a/gun solvato, conviene 
adverlir quo el becho do que una molIcula presente pseudopolimofisino no le confiere nivel 
inventivo al compuesto denoininado solvato o hidrato,jia que lapresencia depseudopolimofos so 
debe a una prpiedad infrs’nseca do la sustandaji no a una acthidad creadora del hombre. 
Efectivamente estas sustancias no adaptan una canformación espadal do acuerdo al deseo o 
voluntad del hombre sino que cristalian solo y solo si, sit naturalea quimica asI /0 
deter,nind’, me permito manifestar que resulta claro el hecho de que los solvatos 
de la pimetrozina presenten actividad insecticida, toda vez que la presente 
invención buscaba el mejoramiento de la estabilidad de la pimetrozina a fin 
de reali2ar composiciones insecticidas y no buscaba cambiar o alterar la actividad 
biológica del compuesto, si hubiese sido asi, se hubiera planteado cambios a nivel 
de los sustituyentes del compuesto y no a nivel de su estructura cristalina, 
estructuxa que contrario a lo manifestado por ese despacho dependerÆ en gran 
proporción a las concliciones brindadas y manejadas por la pericia del experto en 

S 
los procesos de cristalización, porque Si fuera Ænicamente debido a la naturaleza 
qulmica de la sustancia, serla comün en la naturaleza encontrar de manera aislada 
las forrnas y sedan conocidas todas las formas polimórficas de cada una de las 
sustancias, situación que no sucede. 

Dc otra parte, ese despacho manifiesta en la resolución impugnada que:"En 
re/ación al ,nØtodo reprirparadón de hi conrposiciOnj del conpuesto, se considera que el ejeinplo 
P.3 do Dl muestra clararnente que la pimefroina obtenida en la meda do reacdón disuelta en 
metanol es sotnetida a unproceso do ciista/iaciOn; par Ia que lapreparadon de laforina solvato 
se deriva de manera evidente del estado del ark en el quo hi sustanda exenta de solvente se -Pone 
en contacto con el agente de solvatación, en este caso consiste en hi u’nica actiOn o paso do poner 

en contacto hi pirnetro.’ina anhidra con el agua, bien sea antes de laforinu/adOn a on elproceso 
deforinulacion..." 

Al respecto, me permito decir que en ci documento Dl se revela la producción 

5: de la pimetrozina anhidra o de no solvato en metanol, por el contrario, la 
presente solicitud, se basa en ci mØtodo de poner en contacto al compuesto no 
solvato con agua. 

En este sentido, no serla derivable para una persona versada en la materia a pariir 
de las enseflanzas de Dl que un compuesto como la pimetrozina que absorbe 
agua y con lo cual presenta problemas de estabilidad, precisamente se lograra su 
estabilización a travØs de una forma solvatada como el dihidrato. Una persona 
versada en la materia quizÆs a partir de Dl y los documentos citados hubiera 

pensado en obtener alguna forma solvatada con metanol u otto solvente 
orgÆnico y no un hidrato y en especial un dihidrato de la pimetrozina. 

AdemÆs Sc indica en la resolución impugnada que:"De otro lado, es iruportante anotar 
quo hi obtención do cristales so reaIia por el initodo conventional anipliamente dfundido caine 



J dihidratada de la pimetrozina con la cual se superan problemas de estabilidad 
de las formulaciones de dicho compuesto en especial a lo que respecta con la 
espontaneidad. 

Adicionalmente, que’ otro mØtodo se podrIa emplear para ilevar a cabo una forma - 
polimórfica si no es mediante la cristalización,  lo importante es que si bien el 
mØtodo de la cristaiización es conocido, no era conocido hasta el momento de la 
presentación de esta solicitud, las condiciones especIficas para la obtención del 
dihidrato de pimetrozina. 

5. Atgumentos presentados por ese Despacho a La Respuesta del 
solicitante. 

Ese despacho establece que:"Tai como ttparecen en la referenda de M.Bary, 1995, 
anexadapor ci solicitante,[. ..], este de.rpacho considera conveniente anotar que dicha referenda 
corre.ronde sin lugar a dudas a opiniones sobre aspectos a tener en cuenta a la hora de realiar 

S ci disc ffo experimental de an proceso de ristaiiación de las proteinas, sin embargo iii siquiera 
existen indicios ciaros a cerca de que su objelivo sea la obtención de DIFERBNTBS 
FORM/IS CRJSTALIINAS de unaproteIna a de lasprotelnas en general..." 

En este sentido, me permito decir que el documento presentado a ese Despacho 
pone de manifiesto que el lograr una forma cristalina sea cual fuere, implica todo 
un despliegue de condiciones y variaciones en las condiciones requeridas para su 
obtención, lo cual se hace extensivo a todo tipo de compuesto, 
independientetnente que scan proteInas o no, lo importante en este caso es 
evidenciar que el proceso de cristalización no es un mero proceso convencional o 
ejercicio mental y que es obvia la obtención de una forma cnstalina como lo 
quiera hacer ver ese despacho. 

Continua la resolución impugnada indicando que:"Adidonabnente el documento hace 
referenda a la existencia de dficuItades en hi nucicaddn y el creci,niento de cristales, Ia cual 
tampoco es el caso de hi presente solicitud en hi que ci mItodo de preparación deldihidrato 
consiste en hi s2nica etapa corn’encionai deponer lapiinefroZina anhidra en cantacto con ci cigna 
para que seforine el dihidrato." 

Sobre este punto cabe sefialar que La nucleación y el crecimiento de cristales y su 
dificultad para la obtención, es un problema que ocurre con mucha frecuencia en 
el proceso de cristali.zación y de manera tÆcita se relaciona con La presente 
solicitud, toda vez que asI sea el simple hecho de colocar en contacto la 
pimetrozina con ci agua, es pericin del inventor reconocer si se ha ilevado a cabo 
la cristalización y ma’s especIficamente la cristali2ación del dihidrato y no del 
trihidrato u otra forma cristalina en el seno de la solución. 

De otra parte, ese despacho manifiesta que:"En cuanto a la cristauiación  no resuita ser 
,vmi,Ittirnpite ,hia. 1. . .7 Es j,ntortante adverlir aue esta referenda no es aplicable coma 



contrario a lo que maniflesta ese despacho al decir que la cristalización es un 
procedimiento obvio y que una persona versada en la materia ilegarla de manera 
evidente a las condiciones o a la estructura de dihidrato de la pimetrozina. Si 
bien este documento no se encuentra revehindo una forma cristalina especIfica si 
menciona asuntos relevantes que hay que tenet presente a la hora de obtener una 
forma cristalina. Cabe seæalar que si ese despacho afimia que este documento no 
se refiere a una forma cristalina especifica, tambiØn deberla tenet en cuenta lo 
mismo a la hora de invocar los documentos Mcctone, W.C. "Polymorphism", in 
Fox, D. Labes M.M.; Weissberger, a.: Physics and Chemistry of the Organic Solid 
State. 1965 y Ashizawa K., Uchikawa K., Hattori T. J. Pharm Sci 78(11) 893-899, 
que no revelan formas especIficas de formas cristalinas y que en combinación 
con Dl no le sugerirlan a la persona versada en la materia la solución al problema 
de la estabilidad de la pimetrozina, como Si se revela en la presente solicitud. 

Ese despacho seæala que: "Ad, siendo olfenomeno do polimofismo reabuente de gi-an 
importancia ello no implica quo sea un invonto del hombre, porque dicha propiedad no ha sido 
’roadapor el hombre sino que deponde do la naturalea que tonga la sustandapara reaccionar 

frente a condiciones dadas. Ahora bien, para quo el proceso do iista/iación merçca el 
privilegia do patente es absalutamonte necesario que las etapasj condicionos bajo las cuales se 
lieve a cabo no resulten ovidentes del estado do la te’cnica ni de Ia apreciación de conjunto de Ia 
persona del oficio. 

En este sentido me permito decir que efectivamente es de itnportancia la 
caracterIstica del polimorfismo en la büsqueda de soluciones a problemas como 
el planteado en la presente solicitud, es decir la estabilidad de composiciones 
pesticidas que contienen hi pimetrozina, y hi altura inventiva radica en hacer que 
se produzca dicha forma pseudopoiimorfa de la pimetrozina que no era conocida 
ni sugerida en la tØcnica anterior, mediante un proceso de cristalización que 
puede parecer ob’vio si se mira desde hi perspectiva de lo revelado en la solicitud, 
pero que no habrIa sido evidente para hi persona versada en la materia, toda vez 
que no se pensaba que se pudiera superar ci problema de la estabilidad de 
composiciones de pimetrozina anhidra mediante la inclusion de una 
forma que precisamente contiene agua, es decir el dihidrato de pimetrozina 
como hi revelada en la presente solicitud. 

En conclusion, la presente invenciOn Si posee nivel inventivo, toda vez que ni el 
problema phinteado ni hi solución proporcionada pot la presente solicitud, 
hubieran sido evidentes para la persona versada en hi materia a partir de Dl en 
combinación con los documentos citados pot ese despacho, aim ma’s la forma de 
dihidrato de hi pimetrozina no habria sido evidente a partir de lo divulgado en los 
documentos mencionados pot ese despacho, ni el proceso para su obtención. 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente: 

a Que de conformidad con lo previsto pot los artIculos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2) 



- - 

� ’ b) Que se revoque la resolución No. 20527 de 31 de julio de 2006 expedlida pot 
el Superintendente de ]Industria y Comercio, y se proceda a conceder privilegio 
de patente para toda la invención de ml mandante. 

Seæor Superintendente, 

JIM E14MBE L 
C.C. 39.779.442 de UsaquØn 
T.P. 68228 

[1 
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

CONCEPTO MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÔN 

Radicaclón N° 00-33208 
Clasificación Intemacional: A 01 N 43/77 
Concepto TØcnlco N° 1739 

Realizado nuevamente el estudio do fondo so conceptCia: 

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS 

Para el presente estudio se tuvo en cuenta el capitulo descriptivo, folios 3 a 33 
presentados originalmente, folios 136 a 140 correspondiente a la descripción y 
reivindicaciones I a 6, folios 182 a 184 anexados como respuesta al requerimiento 
do fondo; 10 cual fue aceptado dado que Øste no implica una ampliación de la 
solicitud originalmente presentada conforme 10 establece el artIculo 34 de la decision 
486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina ’art. 34.- El solicitante de una patonte 
podrÆ pedir que so modifique la solicitud en cualquier momenta del trÆmite. La 
modificación no podrÆ impilcar una amp Iiación do ía protecciôn quo corresponderla a 
ía divulgac!ón contenida en ía solicitud inicIal. Del mismo modo, se podrÆ pedir la 
corrección de cualquIer error material." 

Memorial del recurso de reposiciOn: folios 206 a 219 del expediente. 

Se aceptO la prioridad CH 905/99 y CHI 606/99 del 12 de mayo y del 3 de septiembre 
de 1999 respectivamente. 

2. OBJETO DE LA INVENCION 

TItulo: Solvatos de pimetrozina, insecticidamente activos, composiclones que 
contienen estos compuestos y mØtodos tanto para producir dichos 
compuestos y composiciones como-para controlar plagas animales con estas 
composiclones. 

El objeto de la solicitud consiste en: 

ReivindicaciOn 1: Compuesto de la formula (I) tal como se definen en el folio 182. 
Reivindicaciôn 2: Un mØtodô para la preparaciOn do un compuesto de la fOrmula (I) 
como se reMndica en la reivindicaciOn 1, donde el compuesto no solvatado, 
plaguicidamente activo, so pone en contacto con agua. 
Reivindicación 3: Un mØtodo para la preparaciOn de una composiciOn plaguicida que 
contiene el compuesto que so define en la reivindicación I y uno o mÆs auxiliares, el 
cual comprende mezclar 0 moler Intimamente un compuesto exento de solvato junto 
I,. ôri+rc ,4r. lr.rrr., u,  ,r.r, rq, , 



el cual comprende moler una mezcla plaguicida que contiene un compuesto libre do 
solvato y uno o mÆs adyuvantes, en contacto con un exceso de agua, y el agua se 
retira de nuevo al final par ejemplo mediante evaporación. 
ReivindicaciOn 6: Una composición plaguicida que contiene un compuesto do la 
fOrmula (I) como se reivindica en la reivindicaciOn 1, y uno o mÆs adyuvantes. 

La clasificaciOn segin la IPC correspondiente al objeto de la solicitud es 
AOl N431707. 

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO 

Expone el memorialista en su oficio: "1. Mi mandante se permite man ifestar a ese 
despacho quo so roe firma en todos y cada uno do los argumentos que hacen parte 
integrante do ía respuosta a/ oficlo de fondo No. 1764 notificado por fijación en lista ci 
dia 16 de febrero de 2006, presentada ante ese despacho el 13 dejunio do 2006"Esta 
oficina se da par enterada de esta aflrmaciOn del memorialista para pronunciarse 
integralmente de aqul en adelante. 

Se expresa el memorialista sobre la supuesta falta de motivaciOn de la resolución 
20527 de 31 de Julio de 2006: "El articulo 29 do la Constitución Poiltica indica con toda 
claridad quo ’el debido proceso so aplicarÆ a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas’. La motivación do los actos administrativos es, sin duda alguna, una de 
las man ifestaciones y garantias del debido proceso, pues da ía oportunidad al 
administrado do conocer a cabahdad todas y cada una de las razones por las cuales so 
ha tornado una decision quo afecta sus intereses. En este sent/do, dicen los incisos I 
de los articulos 35 y59 del Código Contoncioso Administrativo que ’habiØndose dado 
oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e 
informes disponibles, se tomarÆ la decisiOn que serÆ motivada al menos en forma 
sumaria si afecta a particulares’ y ’(..) deberÆ proferirse la decisiOn definitiva. Esta se 
motivarÆ en sus aspectos de hecho y de derecho y en los de conveniencia si es el 
caso’, respectivamcnte. Es un principiojurIdico reconocido el do quo las decisiones o 
actos do la adminisfraciOn pabilca quo puedan afectar los dorechos do los particularos 
no son secrotos y, adomÆs, deben oios ser suscoptibles do impugnación. Para quo 
oste derecho a irnpugnar o contradecir a Ia administraciOn sea realmente ofectivo, es 
indispensable quo los actos, decisiones o conceptos emitidos por Østa puedan ser 
objeto de estudlo por los particulares, ostudio quo, ontre otras cosas, debe comprendor 
las razones, fundamentos a motivos circunstanciados que expliquen y den base lOgica, 
cientIfica yjurIdica a esos actos, decisiones a concoptos. Es par eio quo los artIculos 
35 y 59 del COd/go Contencioso Administrativo estatuyen Ia ineludible obligac!On do 
mat/var los actos administrativos. La jur/sprudencia y doctrina nac/onalos han sido 
onfÆticas en seæa!ar Ia importancia fundamental de Ia deb/da motivaciOn de los actos y 
decisiones do la administración. Veamos algunos ejemplos: ’Cuando la ley exige que el 
acto debe ser motivado, la expresión de las razones justificativas se convierten en un 
elemento formal, cuya omisiôn lo hace anulable par expediciOn en forma irregular. La 
doctrina y la junsprudencia, ademÆs de la exigencia legal, estiman que la motivación so 
impone en ciertos casos par el pnncipio de la legalidad de la administración, puesto quo 
de esta manera podrÆ el juez al ejercer su control, constatar si el acto so ajusta a la ley 



con la decisiOn que se pretende, rechazÆndose as! la que se limita a expresarfórmulas 
de ôomodmn o susceptibles de ser aplicadas a todos los casos. Estas formulas se 
estiman insuficientes y el acto que las presente como justificaciOn, carente de 
motivación" (ConseJo de Estado, Sala de to Contencioso Administrativo, SecciOn 
Segunda, sentencia de 30 de agosto de 1977). "En 10 que se refiere a los motivos ha 
expresado la CorporaciOn que la administraciOn no puede actuarcapnchosamente, sino 
que debe hacerlo tomando en consideración las circunstancias de hecho o de derecho 
que en cada caso la determinen a tomar una decisiOn. ( ... ) Pero tambiØn se tiene como 
un axioma juridico en nuestro derecho que no basta la existencia de un motivo para 
justificar el acto administrativo sino que Øste debe ser real y seno, adecuado o 
suficiente e intimamente relacionado con la decisiOn, es decir, tener capacidad para 
justificarlo dentro de la idea de satisfacer el interØs general o piblico, para lo cual se 
han dado las competencias administrativas. ( ... ) La insuficiencia de los motivos es 
causal do nulidad del acto administrativo por desviaciOn de poder, en tanto que la no 
expresiOn de los motivos cuando a ello hubiere lugar es causal tambiOn de anulación 
del acto pero por vicio do forma, es decir, por expediciOn irregular del mismo" (Consejo 
de Estado, Sala de 10 Contencioso Administrativo, Sección Pnmera, sentencia de 4 de 
Julio de 1984). En 0l caso quo nos ocupa, es claro quo so ha vi/ado de manera 
flagrante ol principio legal, doctrinal yjurisprudoncial que ordena Ia motivación soria, 
adecuada, suficiente e Intimamento rolacionada con Ia decisiOn do la administraciOn. No 
aparecen por ninguna parte en la reso!uciOn impugnada los fundamentos cientfficos, 
claros y detallados; /as razones tØcn!cas completas; las circunstancias y los motivos 
fÆcticos, especificos y pormenorizados, quo impulsaron al autor dol acto administrativo 
impugnado a no pronunciarse con rolación a  la invenciOn de ml mandanto. Sobre este 
particular, es importante sofia/ar quo en materia do nivel inventWo Ia motWación do un 
acto administrativo so vuelvo muchIsimo mas exigento, en la medida en quo se deben 
apilcar las reglas tØcnicas do forma correcta, para tenor como resultado las razones per 
las cuales so niega ol prlvileglo do patente para una invonción. Naturalmente, no es 
jurIdicamento correcto proceder a negar el privilegio de patente para una solicitud no 
aplicando las reglas tØcnicas do forma coirecta, para dar los motivos o explicaciones 
quo la administraciôn tuvo para tomar tal decision, como so oxpllcarÆ mas adelante en 
este recurso." 
Todo el anterior texto es apenas una calificaciOn cualitativa de la resoluciOn por pane 
del memorialista, no sustentada en ningUn hecho concreto y por lo tanto hasta este 

S punto, subjetiva. El memorialista afirma que la resoluciOn impugnada no se ha basado 
en fundamentos cientIficos claros y detallados. Esta declaraciOn a secas, sin una 
demostraciOn de su probidad se convierte apenas en una opiniOn personal del 
memorialista, que serÆ controvertida mÆs adelante en el presente texto. El memorialista 
no ha explicado por quØ le parecen incompletas las razones tØcnicas que motivaron 
denegar la solicitud en cuestiOn. Por lo tanto, Østa oficina se permite citar la resoluciOn 
20527 de 2006 e invita a leerla para comprobar que en ella si se encuentran todos los 
fundamentos cientificos, claros y detallados; las razones tØcnicas completas; las 
circunstancias y los motivos fÆcticos, especificos y pormenorizados, advirtiendo que en 
dicha resoluciOn claramente se puede entender por quØ el objeto de la solicftud 
denegada carece de nivel inventivo y par quØ no era procedente conceder una patente 
de invenciOn para el mismo. El memorialista sugiere que esta oficina no ha aplicado las 
reglas tØcnicas de forma correcta, sin especificar a cuÆles normas tØcnicas se refiere. 
Para informaciOn del memorialista, la legislaciOn vigente en Colombia en asuntos de 
patentes de invenciOn no vincula ninguna norma tØcnica especIfica y el examen de 
patentabilidad de las solicitudes se Ileva a cabo en la Superintendencia de Industria y 



ZZ3 

inventivo sobre las enseæanzas del documento US 4931439 titulado "Pesticides’junto 
con las revelaciones realizadas por Mccrone, Wc. "Polymorphism", in Fox, D. Labes 
M.M.; Weissberger, a.: Physics and Chemistry of the Organic Solid State. 1965 y 
Ashizawa K., Uchikawa K., Hattori T. J. Pharm Sci 78(11) 893-899, 1989. En esto 
sent/do me permito decir que Ia presente solicitud se encuentra dirigida a novedosos 
solvatos de pimetrozina, un compuesto activo insecticida, a un mØtodo para producidos 
y a las composiciones que contienen dichos compuestos." Antes de continuar 
respondiendo a los argumentos del memorialista, esta oficina quiere aclarar que por 
medlo de la resolución impugnada, tal y como lo confirma el solicitante, se denegO la 
solicitud por falta de nivel inventivo de dichos solvatos de pimetrozina, mÆs no por falta 
de novedad, 

Continua el memorialista: "En la presente solicitud se pone de manifiesto que los 
solvatos, en especial los hidratos de un compuesto quimico, muestran propiedades 
fIsicas muy diferentes que pueden conducir a problemas impredecibles durante la 
preparaciOn tØcnica y el procesam!ento de dichos compuestos. Es asI que las 
caracterIsticas de estos solvatos con frecuenc!a presentan una influencia crucial en ía 
capacidad de separación, POT ejemplo ía flltraciôn, ía posibilidad de agitaciOn, la 
actWidad superficial como ía espumación, la  velocidad de secado, la so/ubilidad, Ia 
estabilidad al almacenamiento como por ejemplo la higroscopla, entre otras. En este 
sent/do es importante tener en cuenta dichas propiedades fisicas en las diferentes 
etapas de sintesis do un proceso de preparaciOn de los hidratos a fin de quo al 
momento de Ia mollenda y ía formulación se pueda lie gar a una buena formulaciOn que 
cumpla con los estÆndares mÆs altos en cuanto a calidad y estabilidad en 
composiciones." En respuesta a estas consideraciones del memorialista, esta oficina so 
permite declarar quo ya en la resolución, ahora impugnada, se anotaba que si el 
objetivo era "obtener diferentes propiedades fisicas de un producto de sintesis (ver 
descripciOn, folio 4), entonces la persona del oficio acudirÆ a un concepto bastante 
convencional y conocido desde que se encontraron los polimorfos cual fuere que: la 
importancia del polimorfismo reside en que las distintas formas cristalinas de un mismo 
compuesto van a diferir entre Si con relación a la solubilidad, propiedades de flujo, 
estabilidad y compactación de los polvos entre otras. Lo anterior, Iógicamente bajo un 
ünico supuesto verdadero y es que efectivamente no so estÆ vanando of compuesto 
qulmico sino solamente sus propiedades fIsicas y es que la forma cnstalina es 
precisamente eso: una propiedad fisica." 

Argumenta el memorialista: "En la tØcnica anterior so conocla la pimetrozina, un 
compuesto insecticidamente actWo, el cual so revela en el documento US 4931439 
donde se muestra el compuesto en su forma anhidra que participa en ci proceso de 
preparaciOn de formulaciones en ía forma exenta do agua y exonta do solvonte. No 
obstante, en dicha referenda no se describe o enseæa quo el producto se hub/era 
podido obtener en forma de solvato con etanol, dietilØter o agua, es mÆs, el documento 
tampoco hace referencia alguna a los parÆmetros fisicos tales como la temperatura, 
humedad y presion, rasgos que resultan cruciales al momento de ía preparación 
especIfica de los solvatos. A diferencia del documento US 4931439, Ia presente 
invención p!antoO como objetivo primordial la proparaciOn de solvatos y mÆs en 
particular do hidratos y sales de estos solvatos para ol compuesto pimetrozina, que 
muestran vontajas sorprendentes en especial en lo quo concierne a ía producción y 
manejo do mezcias plaguicidas y mÆs en particular en granulados." En respuesta a esta 
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acuerdo a sus propiedades fisicas." Luego, a pesar de lo expresado pore! memorialista, 
no es procedente reconocer el nivel inventivo del objeto de la solicitud en cuestiOn. 

Expresa ademÆs el memorialista: "Como se dyo anteriormente, ía absorción de agua 
por parto do los polvos granulados disporsables en agua, como los granulados puede 
conducir a problemas cuando se manejan y aimacenan las composicionos plaguicidas, 
pero con Ia presente invención, so encontró de manera sorprendente que dichos 
problemas no se presentan si so introduce la pimetrozina en la forma do un solvato 
definido o en la forma do Ia mod!ficación p cuyos datos de polvo de rayos X so 
muestran en la tabla 3 ubicada en la pÆgina 10 do ía memoria descriptiva de esta 
soilcitud, dentro delprocoso de producción do ía composición p/a guicida o so produce 
do una manera apropiada duranto ci proceso de producción." "Es asi que mediante ía 
presento invención ya no so hace nocesarlo quo las formulacionos mantengan on 
recipientes hermØticos y una vez abiertos se ten gan que sellar de manera hermØtica do 
nuovo a fin do retener ía caildad do los artIculos. NOtese quo antes do ía presentaciOn 
do ía solicitud en estudlo, nadie habla logrado satisfacor esta necesidad y mucho 
monos, resolver/a modiante ía participación do ía pimetrozina en forma do solvato, 
especlflcamente como un dihidrato como asl se presenta en Østa invonc!On." "Se sabla 
que cuando la formulaciOn con pimetrozina anhidra, absorbia agua, se reducla su 
calidad de una manera significativa dentro do un periodo de semanas a meses, COfl lo 
cual la absorción de agua por parte de la formulaciôn exenta do agua conducia a 
articulos que no eran susceptibles de ser comercializados cuando eran almacenados 
por el fabricante." Frente esta argumentaciôn del memorialista, esta oficina se permite 
recordar que ya en la resoluciOn impugnada se habia aclarado que un tØcnico medio en 
la materia habria resuelto el problema tØcnico de la absorciOn de agua de la misma 
manera a partir de las enseæanzas de Dl y do conocimientos bÆsicos de quimica. Para 
el momento de la presentación de  la solicitud en cuestión ya se conocla que las 
substancias que asimilan agua en su estructura cristalina pierden la capacidad de 
absorber mÆs agua al saturarse do la misma. Era pues obvio quo el problema de volver 
inmune a la pimetrozina con agua debla ser el uso de dicha pimetrozina saturada de 
agua incorporada a la estructura cristalina do la pimetrozina. En la quimica inorgÆnica 
sucede alga similar con las sales de metales quo asimilan molØculas de agua a su red 
cristalina y que pueden servir eventualmente de productos secantes hasta su 
saturación. 

Comenta ademÆs el memorialista: "La caracteristica principal quo so obsoiva es Ia 
espontaneidad. En osto sentido, so espera quo el granuíado so doscomponga 
complotamonte en sus particulas primarias dentro de unos cuantos minutos de mezcía 
del ilcor do rociado. Es asi que esta caracterIstica no se obten!a cuando so formuíaba ía 
pimetrozina cuando Østa se encontraba en la forma oxonta do agua y que hab!a 
absorbido la misma durante ci tiempo do aImacenamiento. Con las formulacionos do ía 
presento soilcitud, so obtione una buena descomposición do los granulados on las 
partloulas primarias dentro de unos cuantos minutos, espontaneidad quo tampoco era 
considerada o sugerida en la tØcn!ca anterior. Esto se íogro comprobar en ía memoria 
doscriptiva modiante la tabla 5, que onsoæa la comparación do la espontaneidad 
dospuØs de diforentes periodos para un CIP AC MT 174; granulados de pimetrozina 
con un contonido de ingrodiente activo do 50 por ciento en peso. Estos rosultados 
tampoco hubieran sido prodeciblos POT una persona versada on Ia materia a partir de ía 
referenda Dl. Do hecho, el documento Dl so refiere a la producciOn do Ia pimetrozina 
no solvatada (vØaso el oiemłlo P3) o al clorhidrato do pimetrozina no solvatado." En 



humedad so disolverÆ mejor y mÆs rÆpidamente en agua. El solicitante pretendla 
obtener una patente de invención para un producto ya conocido que se pone en 
contacto con el media ambiente para aumentar la solubilidad do los granulados y 
mantener la cantidad porcentual del compuesto activo en el empaque. Esta oficina 
confirma quo no es pracedente reconocer nivel inventivo para esa molØcula porque es 
el resultado de un proceso natural quo ocurre prÆcticamente por casualidad con solo 
ponerla en contacto con el agua. 

Continua el memorialista: "Do hecho el documento DI se refiere a Ia producciOn de la 
pimetrozina no solvatada (vØase el ejemplo P3) o al clorhidrato do pimetrozina no 
solvatado. Resulta claro que el ejemplo P3 de dicha referenda se relaciona con ía 
forma no solvatada do la pimetrozina a partir de las siguientes condiciones: 0,25 mole 
do cada uno do los aductos que fueron empleados. Un rendimiento del 100% do 
pimotrozina dana 0,25 moles o 54,24 gramos del compuesto que posee un peso 
molecular do 217 glmol. El rendimiento obtenido es de 48 gramos, lo cual indica un 
rendimiento del 90% do Ia cantidad teóricamente posible de acuerdo con las figuras 
proporcionadas en el ejemplo. En el caso do un mono-aducto de etano!, so habla 
aislado un compuesto quo posela un peso molecular do 263 glmol. Los 48 gramos do 
tal aducto corrosponden a un rendimiento del 73%, Ia cual no es el rendimiento del 90% 
establecido en dicho ejemplo. En el caso del mono-aducto do dietilØter, el calculo 
correspondionte revela quo el rendimiento estimado sorla tan bajo como el 65%. Par 
consiguiente, no existe evidencia cualquiera en el documento Dl do quo un aducto so 
haya identfficado en el ejemplo P3 y ía persona versada en ía materia Unicamente 
concluirla quo se obtiene simplemente ía pimetrozina no solvatada." En respuesta a 
estas consideraciones del memorialista, esta oficina se permte recordar quo el objeto 
de la solicitud denegada tue afectado por nivel inventivo, y no por novedad. Si en el 
documento Dl se hubiera divulgado una pimetrozina solvatada o hidratada, 
posiblemente se habrIa afectado el objeto de la solicitud por novedad. Se insiste que so 
ye afectado el nivel inventivo do la pimetrozina dihidrato, obtenida mediante un mØtodo 
regular de ponerla en contacto con agua a temperatura ambiente con una humedad 
relativa igual a la ambiental, lo cual ocurre normalmente durante el uso regular de un 
producto y que cualquier tØcnico en la materia estÆ en capacidad do observar y de 
medir, obteniØndose un resultado totalmente predecible, como es el aumento do la 
solubilidad (0 uespontaneidadn como (a llama el solicitante). 

Made el memorialista: "Adicionalmente como se expuso mÆs am/ba, en ía referencia DI 
no existe mención alguna de los prob/emas indeseables tal como la inestabilidad con Ia 
forma no solvatada de Ia pimetrozina que so ha preparado como se describe on DI. De 
hecho, en tal referenda so establece quo los compuestos descritos all! poseen una 
estabilldad mayor que los Østeres del Æcido fosfórico y los carbamatos"(vØase  la 

columna 4, lInoas 44-45 del documento Di). De acuerdo con dicha revolación, no 
existirIa motivac!On para ía persona versada en la materia a fin do alterar ol proceso 
para ía producción a partir do lo descrito en Di y no hay motWación para dicha persona 
versada a fin do preparar un solvato, aün menos una forma especIfica hidratada de la 
pimetrozina". Ante estos argumentos, esta oficina considera quo, de acuerdo con la 
descripciOn del objeto do la solicitud en cuestiOn, no hay una real preparaciOn del 
dihidrato: el solicitante simplemente se dio cuenta de la higroscopicidad do la 
pimetrazina y Østa absorbe agua del medlo ambiente a durante un proceso de 
granulación en hUmedo, en un proceso natural, gracias a una propiedad inherente, 
propia y natural de las molØculas do pimetrazina. No hay indicios do actividad inventiva 



los problemas con alguna de las formulaciones. En con traste, la presente solicitud so 
refiere especfficamonte al dihidrato, es docir no so contempla ni el monohidrato, ni 
trihidrato ni cualquier otro solvato do ía pimetrozina, dicho dihidrato supera la desventaja 
quo no es reconocida en el documento Di como so mencionó anteriorrnente, en 
especial que cuando Ia pimetrozina anhidra on Ia forma de un granulado. Absorbe agua 
durante su almacenamiento que disminuye ía espontaneidad del granulado. En ofras 
palabras, Is capacidad del granulado para romperse completamente on sus partIculas 
primarias toma mucho mªs tiempo que las expectativas del usuarlo y mÆs do 10 
desoable cuando la pimetrozina so encuentra en forma anhidra (vØase pØgina 16, 
lineas 3 hasta la lInea 17 do la memor!a descriptiva do Ia presento solicitud)." En 
respuesta al memorialista, esta oficina considera que el objeto de la solicitud no era la 
composición en la cual se encuentra la pimetrozina, sino la pimetrozina dihidrato. El 
memorialista parece olvidar que ha reMndicado una pimetrozina, cuya molØcula ya se 
conoce, y que tiene por novedad dos molØculas de agua. Las ventajas aparentes estân 
en el uso de dicha pimetrozina duhidratada para cambiar la solubilidad. Pero para un 
tØcnico en la matena una forma de cambiar solubilidad siempre ha sido hidratar 
molØculas. AdemÆs, esta molØcula de pimetrozina dihidrato se forma al poner la 
pimetrozina anhidra en contacto con agua. Es decir, es un proceso natural en donde 
prÆcticamente no hay intervención del solicitante, porque la obtenciôn de la pimetrozina 
dihidrato es un proceso natural que ocurre de manera espontÆnea gracias a una 
propiedad natural e inherente de la pimetrozina anhidra, que consiste en absorber cierta 
caritidad de agua, ni mÆs ni menos, en las condiciones ambientales. Par lo tanto, no 
habiendo intervenido persona alguna en este proceso, no podia sino obtenerse ese 
ünico tipo de hidrato reivindicado por el solicitante. Es clara entonces que Si ya se tiene 
una pimetrozina anhidra que se granula en una composiciôn, Østa va a estar en 
contacto con agua y va a obtenerse pimetrozina hidrato. 

Expresa tambiØn el memorialista: "Sin embargo, como so muestra en ía tabla 5 (pagina 
16, linea 19 hasta Ia pªgina 17, lInea 1) cuando un granulo dispersable en agua en ía 
forma do di-hidrato do la pimetrozina se almacona bajo condIciones similares, aunque 
una pequena cantidad adicional de agua Os absorbida, no se presenta dism!nuciOn en 
la espontanoidad do Ia formulaciOn. Esta propiedad do Ia forma del dihidrato de Ia 
pimetrozina no hubiera pod/do ser prodicha 0 anticipada a partir do las enseæanzas de 
la referenda D ly Ia invención par 10 tanto yace en la correlación do esta propiodad aün 
deseable con ía forma solvatada ospocificada quo es el dihidrato de la pimetrozina. En 
consecuencia, la invenciôn coma so encuentra definida por las presonte 
reivinclica c/ones, claramonte Os invent/va sobre el documento Dl per se." En cuanto a 
este argumento del memorialista, esta oficina insiste en que la solubilidad (o 
"espontaneidad" como llama el solicitante) cambiarla con la presencia do pimetrozina 
hidratada de manera obvia porque por lo general las molØculas hidratadas tienen una 
solubilidad diferente en agua que las anhidras. Solo se trata de hacer una investigación 
do rutina para confirmar esto. 

De otra parte, el memorialista expresa: "eso despacho es de Ia opinion de quo las 
enseæanzas de W. McCrone como so resumen en Bechdoff y otros (2001, Cryst. Res. 
Technol. 36(12): 1315-1328) afectan elnivelinventivo de /a prosente solicitud en vista 
del documento Dl. Sin embargo, esta referenda McCrone y Bochtoloff enseæan quo 
todos Ids compuestos poseen diferentes formas pseudopolimorficas (Os dec/i, diferentos 
formas de solvato/hidrato y quo con ía investigaciôn de rutina, tiempo y dinero, cualqu/er 
nUmero do formas pueden ser producidas. Adicionaímente, las formas polimórficas 
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sustancias que actÆan como principios activos en sus formas cristafinas, con el fin de 
mejorar los procesos de preparación. Sin embargo, 10 que hay que anahzar en el 
presente caso es si/a persona versada en Ia materia habrIa encontradQ evidente o no si 
con la forma do dihidrato de la pimetrazina so lograra resolver el problema que 
presentaban las composiciones quo contenian la pimetrazina no solvatada en cuanto a 
la establildad de los granulados, mÆs especificamente en /0 que se ret/ore a la 
espontaneidad de las mismas" Frente a la pregunta planteada por el memonalista esta 
oficina contesta de la siguiente manera: Primero, en los oficios allegados a esta oficina 
como respuesta a los requerimientos hechos por la misma, el solicitante no habia 
mencionado el problema do "espontaneidad". Con respecto a esto, esta oficina 
considera que no hay disponible un estudio suficientemente completo, con una 
población de datos estadisticamente significativa como para poder Ilegar a una 
conclusion como la que expone el solicitante. En realidad, la tabla 5 muestra un solo 
ensayo, con un solo punto de comparaciôn de lo cual no se puede pensar en un 
resultado totalmente convincente que no deje lugar a dudas sobre un posible error de 
mediciOn o algUn otro tipo de error 

Segundo, una persona versada en la materia, como ya se habla expuesto previamente 
en el presente concepto, habrIa encontrado evidente que las molØculas hidratadas so 
disuelven de manera diferente en agua y quo por su estructura cnstalina son mÆs 
estables en el medlo ambiente porque esa regla general de la quimica es ampliamente 
conocida en la tØcnica. 

Agrega el memorialista: "En consecuencia, auque pueda serrelativamente de rutina el 
obtener un solvato de un compuesto dado con un solvente indicado, Ia persona versada 
en Ia materia no iegarla de manera evidente a Ia soluciOn de este problema a partir de 
Ids documentos citados y Ia referenda Dl. AÆn mªs, tambiØn so encontrarla /0105 de 
predecir quØ propiedades fisicas pudiera mostrar el solvato o cómo dichas propiedades 
podrian traducirse en bone tic/os en una formulación." Como ya se indicô, Dl divulga la 
pimetrozina como componente activo de una composiciOn insecticida. Un tØcnico medio 
en Ia materia habria estado interesado en seguir usando dicho componente activo 
gracias a su eficacia. Una vez detectado el problema de "espontaneidad" o solubilidad 
probar una pimetrozina que se hidrata espontÆneamente a temperatura y humedad 
relativa ambientes o poniØndola simplemente en contacto con el agua, no representa 
una actividad inventiva. Rutinariamente, un tØcnico versado en la materia conocia de 
las propiedades de las molØculas hidratadas al disolverse en agua y do las estructuras 
cristalinas frente a las amorfas. Luego, Si eran predecibles las propiedades fIsicas de la 
pimetrozina hidratada en el sentido de que se iba a modificar la solubilidad 

Concluye al respecto el memonalista que "por lo tanto, partiendo do una forma no 
solvatada do pimetrozina como la descrita en Dl no solo Ia persona versada en la 
materia no estarla consciente quo Ia forma no solvatada producirla dificultades do 
espontaneidad cuando so formula como un granulado, s/no quo tambiØn no encontraria 
gula a partir do McCrone/Bechdoff sobre este particular, ni siquiera quo un 
psoudopollmorfo do Ia pimetrozina podrIa superar este problema. De hecho, no ox/ste 
sugerencia QUO 01 dihidrato de la pimetrozina serla do cualquier manera mejor quo otro 
solvato o incluso otra forma no solvatada. En consecuoncia, Ia presente /nvención 
resulta invent/va sobre las ensoflanzas do McCrone/Bechdoff cual fuore la forma do 
apilcarso sobre el documonto Dl." Esta oficina se aparta de estas razones del 
memorialista porciue, como ya se ha dicho, en el caso que nos ocupa el dihidrato de 



�__ 

duda Si no se debiô a un error de medición a de procedimiento. 

Se pronuncia el memorialista sabre los argumentos presentados por esta oficina en la 
resolución impugnada: "En Ia resolución impugnada se estab!ece qua "en efecto, a la 
Iuz del nuevo capItulo reivindicatorlo se estableciO que dentro de la materia que se 
reclama se encuentra el dihidrato de pimetrozina, el cual corresponde a un solvato o 
pseudopolimorfo del compuesto activo. Es de anotar que de acuerdo a la aflrmaciOn del 
mismo solicitante visible en el folio 4, la pimetrozina fue publicada en 1990 par la 
patente US 4931439, especificamente corresponde al ejemplo P3 como una sustancia 
con actividad en el control de pestes y en sabre animales y plantas. As!, pues, la 
patente US 4931439 se constituye en una anterioridad de la presente solicitud." "Ahora 
bien, la evaluaciOn del requisito de nivel inventivo involucra la identificación del estado 
de la tØcnica respecto al objeto que se estâ estudiando, para determinar si dicho objeto 
no resulta de manera evidente del estado de la tØcnica para un experto del oficlo quien 
debe estar provisto de un saber general en la materia tØcnica de que se trate y de una 
serie de conocimientos en el campo especifico de los compuestos quImicos, sus 
propiedades fisicoqulmicas y reacciones." Al respecto, me perm!to decir qua si bien el 
documento Dl rove/a la preparaciOn do Ia pimetrozina, tambiØn es cierto que no se 
puede asumir a partir de dicho ejemplo que elproducto obtenido hubiera sido so!vatado 
con el otanol, dietietor o a/ agua inclusive aOn cuando a/ producto hubiora entrado en 
contacto con dichos solve ntes durante el transcurso de su preparación. En este sentido, 
la persona versada en Ia materia que hub/era estado motivada en solucionar los 
problomas do estabilidad do las composiciones do pimetrozina, no habria encontrado 
motivaciôn alguna a partir de esta referenda para realizar la in ye stigacion con 
pseudopoilmorfos, yen especial plantearse Ia obtenc!ôn do una forma especffica como 
Ia as a/ dihidrato de pimetrozina como as[ so expone en ía memoria descriptiva do ía 
presente solicitud. Estos argumontos claramente evidoncian un anØlisis del tipo 
hindsight par parte de ese despacho, toda vez que no so tuvo en cuenta ni elproblema 
qua so presentaba con Ia forma anhidra a no solvatada de Ia pimetrozina, ni/a manera 
de ser resuelto en ía presente soilcitud, s/no qua a partir de las enseæanzas do esta 
soilcitud, ese despacho busca la manera de evidonciar ía obtención do Ia forma 
dihidratada do Ia pimetrozina." En respuesta a estas consideraciones del memonalista, 
esta oficina insiste en que un tØcnico versado en la materia habria mostrado interØs en 
continuar usando la pimetrozina coma agente insecticida y habria buscado solucionar 
los inconvenientes de solubilidad acudiendo a las enseæanzas sobre camblo de 
propiedades fisicas que proporcionan naturalmente los hidratos a solvatos. Cualquier 
tØcnico medlo en la materia habria Ilegado al dihidrato de pimetrozina con solo ponerlo 
en contacto con agua, ya sea como aparece en la pÆgina 13 del texto do la descripciOn 
o coma resultado del proceso de granulación en hUmedo. A esto no se lo puede Ilamar 
investigaciOn sino serendipia o casualidad y por ende ausencia de altura inventiva. 

Arguye ademÆs el memoriatista: "Adicionalmente ese despacho id/ca que:"asi las 
cosas, y en el anhelo de examinar el nivel inventivo y mâs particularmente de establecer 
el estado de la tØcnica do esta solicitud, so encontrô quo en 1965 las investigaciones de 
W Mccrone y cal pusieron en evidencia la existencia de diferentes formas cristalinas, 
donde a partir de sus estudios sugirieron quo la mayorIa de los compuestos activos 
tienen diferentes formas polImórficas y que, en general, el ntmero de formas conocidas 
para un compuesto dado es proporcional al tiempo y dinero gastado en investigaciôn 



hecho relevante para desvirtuar ía altura inventiva de la presente solicitud, toda vez quo 
para la pimetrozina on particular podrIa existir un sinnümero de formas polimOrflcas y no 
seria evidento lograr una de ella y que con la misma se lograra resolver ciproblema do 
la estabilidad en composIciones pesticides." Con respecto a este argumento, esta 
oficina insiste en la manera tan natural en la que se hidrata la pimetrozina: solo en 
contacto con el aqua, incluso a partir del medlo ambiente 0 por la granulación en 
hümedo. Luego, do esa manera en que se obtiene solo habIa una (mica posibilidad de 
obtener el dihidrato de pimetrozina. Para obtener cualquier otra forma polimórIica se 
deberla haber modificado las condiciones do cristalizaciOn, lo cual no es el caso quo 
nos ocupa. 

Asevera ademÆs el memorialista: "De otra parte, en la resolución impugnada so atirma 
quo: "tamblØn es importante aclarar que por ser considerado el aqua como el solvente 
universal, Øste serla uno de los primeros, si no el primero, a ser seleccionado en el 
planteamiento del diseæo expenmental para Ilegar a la solución al problema tØcnico 
dado. MÆs aün si la pimetrozina se estropea cuando es expuesta a una atmósfera con 
un alto grado do humedad." Sabre este particular, si bien el agua es el solvento 
universal y serla uno do los primeros en ser probados, tamblØn es ciorto quo 
precisamento los problomas ocasionados en ía estabilidad de las composiciones que 
contenian pimetrozina se refieron a ía susceptibilidad do dichas composiciones para 
absorber agua, par lo tanto una persona versada en Ia materia quo se encontrara 
motivada on resolver dicho problema antes de Ia presentaciôn do la  patente en estudio, 
do piano evitarla este soivente (agua), toda vez que pensarla quo al obtener tin hidrato 
de ía pimetrozina so ocasionaria el mismo problema, quizÆs emplearia otros solvatos do 
solventes orgÆnicos pero no enconfraria obv!o realizar tin hidrato Os docir un forma 
pollmórfica quo presentara molØculas do agua oclu!das en su red cristalina." Con 
respecto a estos argumentos del memorialista, esta oficina se permite recordar que es 
bien conocido para un tØcnico medio en la materia quo cualquier forma cristalina, asI 
tenga molØculas de agua incorporadas a la red, como es 01 caso del dihidrato de 
pimetrozina, tiene un nivel de ordenamiento mayor quo permite suponer mayor 
establlldad y diferente solubilidad. Cabe tambiØn recordar quo el dihidrato de 
pimetrozina so obtiene, segün el solicitante, por el simple contacto con el agua, lo cual 
no representa investigación alguna sino solo el resultado natural de un proceso quo 
transcurre sin la participación humana y que el solicitante descubrió por casualidad. 

S Como ya so indicó en 01  presente estudio, no es segura la conclusiOn a la que IlegO el 
solicitante porque solo reahzO una mediciOn con una sola muestra en una solo ensayo. 

Asevera el memorialista: "En este sentido, nuevamente es evidento el anÆiisis hindsight 
por parte do ese dospacho, toda vez quo a partir do Ia dWulgado en la presente 
soilcitud, desvirtüa ía altura inventiva do ía invenciOn on estudio y no se colocajusto en 
el momenta antes do la presentación de la prior/dad do Ia solicitud a fin do pensar si 
hubiera sido evidente a no Ia manera de solucionar el problema do ía ostabilidad do ía 
pimetrozina." Con respecto al supuesto "anÆlisis hindsight’ del examen de 
patentabilidad, esta oficina ya ha demostrado quo un tØcnico versado en la materia so 
habria sentido motivado a modificar las propiedades fisicas de la pimetrozina de la 
manera mÆs obvia, como es la de cnstalizarla o recristalizarla. La solicitud en cuestiOn 
ni siquiera divulga una investigación exhaustiva cuyo resultado hubiera sido una 
molØcula obtonida mediante un nuevo proceso con altura inventiva. Por el contrano se 
revela una molØcula, cuyas ventajas no estØn de manera suficientemente ilustradas 
porgue en la tabla 5, citada por el memorialista, solo se divulga el resultado de un 



que las distintas formas cristalinas de un mismo compuesto van a diferir entre si COfl 
relación a la solubilidad, propiedades de flujo, estabilidad y compactaciOn de los polvos 
entre otras. Lo anterior, lógicamente bajo un Unico supuesto verdadero y es que 
efectivamente no se estâ variando el compuesto qulmico sino solamerite sus 
propiedades fisicas y es que la forma cristalina es precisamente eso: una propiedad 
fIsica." "Es de conocimiento bÆsico para una persona medianamente versada en el arte 
tØcnico correspondiente que el polimorfismo, es un fenómeno que expenmenta una 
especie qulmica y que se manifiesta con la formación de diferentes formas cristalinas 
cuando dicha especie es sometida a diferentes condiciones de temperatura, Indice de 
cristalización, naturaleza del solvente, velocidad de enfriamiento, agitacion, cantidad de 
solvente usado y pureza del solvente. Como este proceso de cristalización es 
controlable puede ocurrir que no se obtenga un polimorfo puro sino que en la red del 
cristal quede atrapado solvente en una cantidad estequlomØtrica onginando un solvato 
o pseudopolimoifo. . ." Airospecto cabe seæalar que Cs cierto que se protendla obtener 
propiedades fIsicas que ayudaran a la pimetrozina anhidra o no solvatada para superar 
los problemas do estabilidad, pero tambiØn es cierto que no hubiera sido evidente para 
Ia persona versada en Ia mater/a que el dihidrato de pimetrozina alcanzara las ventajas 
que so enseæan en la presente soilcitud, toda vez que como es sabido y 1expone ese 
Despacho existen numerosas formas polimórficas y pseudopollmOrllcas do un 
compuesto, muchas de las cuales posiblemente no mejorarlan Ia establildad de Ia 
pimetrozina cuando participa en una composición pestIcIda?’ En respuesta a este 
argumento del memorialista, esta oficina considera que ya se ha dado bastante 
Hustración al hecho de que  la obtención de pimetrozina so hace de una manera tan 
natural, estando Østa en contacto con el agua, quo era totalmente evidente para un 
tØcnico en Ia matena emplearla, alcanzando una modiflcaciôn en las propiedades 
fisicas. Siendo el dihidrato de pimetrozina lo mÆs fØcil de obtener, un tØcnico medio lo 
hubiera utilizado en primer lugar de manera obvia. 

TamblØn indica el memorialista que en la resolución impugnada se seæala que: "Bajo 
este conocimiento integrante del estado de la tØcnica y con el saber general del experto 
medio del oficio, es realmente claro que existen senos indicio quo pueden sin lugar a 
dudas Ilevar a dicho experto a adaptar el estado de la tØcnica, para resolver el problema 
de estabilidad o de encontrar diferentes propiedades fisicas de la pimetrozina. . 
Respetuosamente me permito docir que do nuevo ci anÆllsis del nivel invontivo 

. reallzado por es fruto do un acercamiento del tipo hindsight, toda vez quo justo antes 
del momento de Ia presentación do la prioridad do esta invenciOn, ía persona versada 
en Ia mater/a no hub/era encontrado evidente solucionar el problema do la estab/ildad 
de Ia pimetrozina no solvatada quo absorbe agua del ambiente, mediante Ia inclusion 
do una forma solvatada, en este caso dihidratada de Ia pimetrozina y mejorar la 
estabilidad do las composiciones de este ingrediente activo." La posición de esta oficina 
diflere de la del memorialista porque considera que con base en las enseæanzas 
generales sabre pseudopolimorfos y molØculas hidratadas con red cristalina un tØcnico 
medio en la materia habrIa encontrado evidente modificar la pimetrozina con el fin de 
modificar la solubilidad y otras propiedades fisicas. Esto habria sido el resultado de un 
trabajo rutinarlo de prueba y error en donde no hay altura inventiva porque habiendo 
planteado el problema tØcnico do solubilidad, la opción do resolverlo era evidente a 
partir de las enseæanzas do modificación de propiedades fisicas con base en las 
enseæanzas de los polimorfos. 

AdemÆs en ía reso!uciOn impugnada se id/ca quo: "De acuerdo a lo anterior, se 



formulaciOn del ingrediente activo,. . . "En esto sentido me penn/to decirque uno de los 
parÆmetros para decir que un compuesto es diforente a otro dosde el punto do vista 
qulmico, radica en la diferencia do sus propiedades fIsicas como Jo es el punto do 
fusion, solublildad, punto de ebullición entre otros, por lo tanto, desdo esta perspective 
el compuesto obtenido en la presente invcnciôn, es decir ci dihidrato do pimetrozina, es 
diferonte, 10 cual ai constituye un salto sobre Ia regla tOcnica, toda vez quo mediante 
dicho dihidrato so logra superar un probiema que persistIa en la tØcnica de 
composiciones pesticidas que contenlan pimetrozina como era el problema de Ia 
estabilidad a travØs del tiempo." El dihidrato de pimetrozina es una modalidad cristalina 
de la pimetrozina, obtenida naturalmente por el simple contacto con el agua, lo cual no 
constituye un salto en la tØcnica porque cualquier tØcnico medio en la materia habria 
obtenido de esa manera el dihidrato de pimetrozina. Con base en las enseæanzas 
generales de los hidratos, pseudopolimorlos, el mencionado tØcnico habria optado por 
modificar las propiedades fIsicas de manera rutinaria. 

Agrega el memorialista: "Ese despacho indica ademÆs en la resoluciOn impugnada 
que:"En este orden de ideas, la presente solicitud carecerla do nivel inventWo, ya quo 
tanto los solvatos como su obtenciOn obedecen a una reproducciOn, en 10 sustancial, do 
los modios utilizados generalmente por Ia comunidad cientifica, como es Ia producción 
do las pseudo formas cristailnas a travOs de Ia /nteracc/ón do principios activos con 
solventes en bÆsquoda del mismo tipo do resultado encontrado en ci estado del arto, 
cual fuere Ia consecución de propiedades fIsicas adecuadas para lie gar a una buena 
estabilidad al almacenamiento y en el procesamiento do la formulación. V es aqu! 
donde la persona del oficio a partir de estos concoptos bØsicos, puedo do manera mÆs 
que evidento lie gar a obtener formas fIsicas distintas del mismo compuesto para 
aprovochar sus propiedades en ci proceso do formulaciOn." Sobre osto particular, 
respotuosamente manifiesto estar en desacuerdo con dicho pronunciamionto, toda vez 
quo la presente invenciOn si posee altura invent/va ya que se estØ solucionando de 
manera sorprendento ci problema do la inostabilidad de composiciones que conten!an 
la pimetrozina causada per su higroscopicidad, med/ante la participación en las 
composiciones do un dihidrato do pimetrozina, lo cual resulta inesperado, toda vez quo 
so logra estab/ildad do las composiciones med/ante una forma solvatada con aqua de Ia 
pimotrozina? Esta oficina se mantiene en su posicion por cuanto la inestabilidad de las 
composiciones no se ha resuelto sorprendentemente sino de manera sistemÆtica y 
rutinaria con base en las enseæanzas de los polimorlos y los pseudoporlimorlos, 
sabiendo que una forma cristalina es siempre mÆs ordenada que una amorla. 

Made el memorialista: "Adicionalmente, en cuanto a quo los solvatos y obtención 
obodecen a una reproducciOn, me perm/to decir que el dihidrato do pimetrozina y la 
obtención del mismo no son una reproducción, toda vez quo si bion es cierto que Ia 
cristallzaciOn es con Qcida, tambiØn es cierto que dicho procoso do cristallzación es 
espec!fico part cada ingrediento activo y la inventive del soilcitante, radica en 
determinar do manera precisa las condicionos necesarias para lie gar a esta forma 
psoudopolimOrfica. MÆs b/en sorla una reproducción, el obtener de nuevo el compuesto 
a partir do las condiciones reveladas en la presente soilcitud, lo cual demostrarÆ quo las 
condicionesplanteadas en esta invonción son lo bastante robustas para lograrluogo do 
la primera experimentaciOn el compuesto dihidrato do pimetrozina cnseæado en Ia 
soilcitud en ostudio." Esta oficina considera que es evidente que el solicitante y 
cualquier tØcnico medio en la matena habria obtenido especIficamente el dihidrato de 
oimetrozina esoelficamente Porque el mØtodo de obtención es natural: entrar en 



cualquier experto con los mInimos conocimientos en este arte, quo las interacciones do 
las sustancias cristalinas con los solventes cambian Onicamente las propiedades del 
estado sólido quo dependen del hÆbito c,istalino, pero quo una vez so modifique esta 
condición (por ejemplo, en su aplicaciOn o cuando es ingerido), la forma a la cual so 
convierta solo dependerÆ do las condiciones del medio en las que se encuentre, quo 
podrIa ser en este caso si es ingerido par el insecto, en las de la digestion do dicho 
insecto. Lo anterior pane de manifiesto que la sustancia es la misma y quo la 
modificaciOn fIsica obviamente realizada no interfiere en su comportamiento y en sus 
efectos en condiciones de aplicación. En este sentido me permito manifestar que es 
correcta su apreciación, pues no era objeto do Ia presente invenc!ón moditicar Ia 
actividad biológica del ingrediente activo, sino lograr mediante modilicaciones qulmicas 
una estructura mÆs estable do ía pimetrozina a fin do iegar a un compuesto mØs 
estable que el conocidQ en ía tØcnica antes del conocimiento do ía presente solicitud, 
hecho quo a todas luces no desvirtUa ía altura inventive do la forma dihidratada do ía 
pimetrozina expuesta en la solicitud en estudia." Ante esta aclaración del memorialista 
queda en mayor evidencia la falta de nivel inventivo puesto quo a 10 inico que apunta el 
objetivo de la solicitud es obtener mayor estabilidad, lo cual era obvio a partir de los 
conocimientos de los cnstales, los cuales, como es bien sabido, son mas estables quo 
la materia amorfa. 

Comenta el memorialista: ’En cuanto a que: "Asi es bien conocido quo el objetivo de (a 
industria en la formulación de un compuesto activo, es identificar la forma sôlida Optima 
quo es adecuada para el desempeæo do la formulaciOn, la manufactura y su 
almacenamiento, sin embargo cua(quier persona medianamente versada en este tema 
podria, sin lugar a dudas, Ilegar a las condiciones requeridas mediante (a aplicaciOn de 
ensayos sistemÆticos y do protocolo, ye que las transformaciones a nivel cristalino son 
propiedades inherentes a (a molecule, que no se pueden diseæar pero si identificar. . . "
Me permito decir que con frario a las manifostaciones realizadas por ose despacho, las 
transformaciones a fivel cristallno si so pueden diseæar a travØs de ía fijación do los 
parÆmetros y condiciones necesarias, de hecho eso 95 10 que hace una persona 
versada on ía materia, en el presente caso el inventor, cuando a travØs do los ensayos 
sistemØticos Iog,-a quo ía pimetrozina cristalice en ía forma do un pseudopoilmorfo 
dihidratado y no en otra forma es decir un trihidrato 0 un mono hidrato, con lo cual so 
adviorte un anÆllsis somero POT patio do ese despacho en cuanto a las condiciones 

.establecidas en esta invenciôn a fin do lograr la pimetrozina en forma do un dihidrato? 
� Con respecto a la posiciOn del solicitante on tomo a la posibilidad de obtenertrihidrato a 

monohidrato de pimetrozina, esta oficina ya so ha pronunciado en el presente concepto 
argumentando que el proceso do obtenciOn de dihidrato es natural y espontÆneo, segn 
coma ha descrito el objeto do la solicitud. Luego, no hay el menor indicio de un diseæo o 
de una investigacion y por lo tanto estÆ ausento toda actividad inventive. 

Afirma ademÆs el memorialista: "En cuanto a la aflrmación de con formidad con la 
cual:"AsI, la fOrmula estructural qulmica do la pimetrozina es la misma, a la cual se ha 
agrogado el solvente universal de manera estequiomØtrica, pero no ha modificado como 
tal el nücleo de pimetrozina. Lo anterior so sustenta en que, como se sabe, en los 
pseudopolimoifos el solvente queda retenido en el retIculo par uniones puentes do 
hidrOgeno... "Coma se puede observar los solvatos de pimetrozina quo se reclaman 
continiian presentando actividad insecticida y no obstante en Dl no so revele 
expresamente aIgin solvato, conviene advertir que el hecho de quo una molOcula 
presente pseudopolimorlismo no le confiere nivel inventivo al compuesto denominado 
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insecticidas y no buscaba cambiar o alterar la actividad biológica del compuesto, si 
hubiese sido as!, se hub/era planteado cambios a nivel de Ids sustituyentes dol 
compuesto y no a nivel de su estructura cristailna, estructura que contrario a /0 
manifestado por ese despacho dependerØ en gran prQporción a las condiciones 
brindadas y manejadas por Ia pericia del experto en los procesos de cristallzación, 
porque si fuera Unicamente debido a la naturaleza qulmica de la sustancia, serla comUn 
en Ia naturaleza encontrar de manera aislada las formas y serian conocidas todas las 
formas polimórficas do cada una do las sustancias, situación que no suceda" Esta 
oficina considera que en tØrminos generales el memonalista tiene razón cuando 
menciona "condiciones brindadas y manejadas por la pericia del experto en procesos 
do cristalizaciOn", mØs no en el caso especifico qua nos ocupa ahora, porque 
precisamente el proceso do cristalizaciOn que oiigina el dihidrato de pimetrozina 
reivindicado es totalmente natural y espontÆneo y no requiere de la pericia del experto 
porque consiste Unicamente en que (a pimetrozina contacte con el agua. No hay 
actividad inventiva en ello. 

Arguye ademÆs el memorialista: "Do otra parte, ese despacho manifiesta en Ia 
rosoluciOn impugnada que:"En relaciOn al mØtodo de preparación de la composición y 
del compuesto, se considera que el ejemplo P.3 de Dl muestra claramente que la 
pimetrozina obtenida en la mezcla de reacciOn disuelta en metanol es sometida a un 
proceso do cristalización por 10 que la preparación do (a forma solvato se deriva de 
manera evidente del estado del arte en el que la sustancia exenta de solvente se pone 
en contacto con el agente de solvataciOn, en este caso consiste en la Cinica acción o 
paso do poner en contacto la pimetrozina anhidra con el agua, bien sea antes de la 
formulaclón o en el proceso de formulación. . ." Al respecto, me permito decir que on el 
documonto Dl so revela la producción do Ia pimetrozina anhidra o de no solvato en 
metanol, pot el contrarlo, la presente solicitud, se basa en el mØtodo de poner en 
contacto a/ compuesto no solvato con agua. En este sontido, no soria derivable para 
una persona versada en ía materia a partirde las enseflanzas do Dl que un compuesto 
como la pimetrozina que absorbs agua y con to cualpresenta problomas do estabilidad, 
precisamonte se lograra su estabillzación a travØs de una forma solvatada como of 
dihidrato. Una persona versada en la materia quizÆs a partir do Di y los documentos 
citados hubiera pensado en obtener alguna forma solvatada con metanol u otro 
solvente orgÆnfco y no un hidrato y en especial un dihidrato de la pimetrozina." Esta 

. oficina considera que el memorialista ignora quo las formas cristalinas hidratadas son 
por lo general mÆs estables quo las presentaciones amorfas y quo el hecho de que un 
cristal haya incorporado molØculas de agua a su red cnstalina no es óbice para pensar 
que vaya a perder estabilidad frente a la forma amorla. Esto era conocido por cualquier 
tØcnico medio en (a materia. 

Afirma ademâs el  memorialista que "AdemÆs so indica en ía resolución impugnada 
que:"De otro (ado, es importante anotar que la obtención de cnstales se realiza por el 
mØtodo convencior,aI ampliamente difundido como cristalización, [..] AdemÆs, tamblØn 
conviene advertir que en referenda a (a preparación do pseudopolimorfos,  la 
Superintendencia de Industria y comercio se ha manifestado anteriormente (solicitud no 
95-29779), con ocasión do (a falta de nivel inventivo para la obtenciOn de cristales 
siguiendo un procedimiento normalmente conocido... " Respecto a estas afirmacionos, 
se debe tenor en cuenta que Is utillzación do un mØtodo convencional como Ia 
cristallzación no debe afectar el fivel inventivo de la solicitud toda vez que med/ante 
dicho mØtodo se estÆ logrando una forma dihidratada do is pimetrozina con la cual so 
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Asi las cosas, el objeto de la solicitud carece de altura inventiva. 

Anade el memorialista: "Adicionalmente, quØ otro mØtodo se podria emplearpara lie var 
a eabo una forma pollmórfica si no es mediante la cristalización, 10 importante es que si 
bien el mØtodo de la cristalización es conocido, no era conocido hasta el momento do ía 
presentación de esta solicitud, las condiciones especificas para Ia obtención del 
dihidrato do pImetrozina." Ante este argumento del memorialista, esta oficina quisiera 
Ilamar la atenciOn sabre el hecho de que un proceso de cristalizaciôn puede ser muy 
complejo y difIcil de denvar del estado del arte de una manera obvia, en to cual 
concuerda con el memorialista. Pero ese no es el caso de la solicitud denegada, en 
donde la cristalización ocurre do manera natural y espontÆnea yen algunos casos sin la 
asistencia humana, como es el caso de la simple absorción del agua a temperatura y 
humedad relativa ambientales citada en la pªgina 13 del capitulo descriptivo de la 
solicitud en cuestiôn. No se han divulgado condiciones especIficas para la cnstalización 
aparte de las naturales. 

MÆs alIâ, el memorialista se pronuncia sobre los "argumentos presentados por ese 
Despacho a la Respuesta del solicitante. Ese despacho establece que: "Tal como 
aparecen en la referenda de M. Barry, 1995, anexada par el solicitantej..], este 
despacho considera conveniente anotar que dicha referenda corresponde sin lugar a 
dudas a opiniones sobre aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar el diseæo 
experimental do un proceso de cristalizaciôn de las protelnas, sin embargo ni siquiera 
existen indicios claros a cerca de que su objetivo sea la obtención de DIFERENTES 
FORMAS CRISTAUNAS de una proteina o de las protemnas en general... " En este 
sent/do, me permito decir quo el documento presentado a ese Despacho pone do 
manifesto que el lograr una forma cristalina sea cual fuere, implica todo un dospliegue 
do condiciones y var/ac/ones en las condiciones requeridas para su obtención, lo cual 
so hace extensivo a todo tipo do compuosto, independientemente quo sean proteInas 0 
no, Ic, importante on este caso es evidenciar que ci proceso do cristallzación no es Ufl 

mero proceso con vencional o ejercicio mental y que es obvia Ia obtenciOn de una forma 
cristailna como 10 quiera hacer ver ese despacho." Esta oficina estarla de acuerdo con 
el memorialista si se refinera especIficamente at caso quo nos ocupa, pero no es asi. El 
caso que nos ocupa es un dihidrato de pimetrozina, forma hidratada de una molØcula 
conocida en el estado del arte, obtenida de manera natural, prÆcticamente de manera 

. casual sin un diseæo previo y sin la intervención del solicitante. Luego, en la solicitud 
falta el "despliegue do condicionesy var/a clones on las condiciones requoridaspara su 
obtenciOn" mencionado por el memorialista. 

Afirma ademªs el memorjalista: "ContinÆa la resoluciOn impugnada indicando 
quc:Adicionatmente el documento hace referenda a la existencia de dificultades en la 
nucleaciOn y el crecimiento de cristales, to cual tampoco es el caso de la presente 
solicitud en la que oP mØtodo do preparación deldihidrato consiste en la ünica etapa 
convencional de porter la pimetro-jna anhidra en contacto con el agua para quo se 
ftrme et dihidrato." Sobre este punto cabo seæalar que la nucieación y ci crecimiento 
do cristales y su di!icultad para la obtenc!ón, es un problema que ocurre con mucha 
frecuencia en ci proceso do cristallzación y do manera tÆcita so relaciona con la 
presente solicitud, toda vez quo asi sea el simple hecho do colocar en contacto Ia 
pimetrozina con el agua, es pci-ic/a del inventor reconocer si so ha ievado a cabo Ia 
cristalización y mÆs especIficamente la cristalización del dihidrato y no del trihidrato u 
otra forma cristailna en elseno de la solución." Esta oficina considera quo la pericia del 
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Continua el memorialista: "Do otra parte, ese despacho manhfiosta que:11En cuanto a la 
cristallzaciOn no resulta ser completamente obvia, [..] Es importante advertir que esta 
referenda no es aplicable como argumento que permita fundamentar altura inventiva ni 
del pseudopolimorfo ni del proceso para preparar el mismo o la composiciôn que lo 
contiene, porque ni se refiere a una forma cristalina especifica. . ." Sobre este particular, 
me permito decir que este documento con trario a Jo manifestado POT ese despacho 51 
resulta relevante a la hora de anaíizar Ia altura inventiva de ía presente solicitud, toda 
vez que en Øl so re/atari las dificultades y Jo dispendioso quo resulta un trabajo 
investigativo en cuestión de cristallzaciOn, contrario a 10 quo man ifiesta ese despacho al 
decir que ía cristalización es un procedimiento obvio y que una persona versada en la 
materia iegaria do manera evidonte a las condicionos o a la estructura do dihidrato de 
ía pimetrozina. Si bien este documento no so encuentra revelando una forma cristailna 
especifica si menciona asuntos relovantes quo hay quo tenor presente a ía hora do 
obtoner una forma cristailna. Cabe sefialar quo si ese despacho afirma que este 
documento no so refiere a una forma cristalina especifica, tambiØn deberla tenor en 
cuonta 10 mismo a ía hora do invocarIds documentos Mccrono, w. c. Polymorphism", in 
Fox, D. Labes M.M.; Weissberger, a.: Physics and Chemistry of the Organic Solid State. 
1965 y Ashizawa K, Uchikawa K, Hattori T. J. Pharm Sci 78(11) 893-899, que no 
revelan formas especificas de formas cristailnas y quo en combinación con Dl no /0 
sugeririan a Ia persona versada en ía mater/a ía soluciOn aiproblema do ía estabilidad 
do la pimetrozina, como si so revela en Ia presente solicitud." Esta oficina considera quo 
si se hubiera divulgado un diseæo para una investigaciOn compteta en tomo a la 
cristalización y/o hidratación especifica do la pimetrozina se podria entrar a considerar 
la posible actividad inventiva del solicitante en cuanto a la combinaciOn de variables, 
parÆmetros y pasos de procedimiento para poder lograr una cristalización dirigida a 
obtener dihidrato de pimetrozina. Pero 10 quo el solicitante divulga es un proceso natural 
y espontÆneo que conduce a una forma natural y espontânea de la  pimetrozina. El 
solicitante ni siquiera divulga expenmentos estadisticamente confiables que permitan 
afirmar sin duda que no hay errores en las conclusiones afirmadas por el solicitante. 
Luego, esta oficina no considera procedente reconocer un nivel inventivo at dihidrato de 
pimetrozina reivindicado y menos an al mØtodo de obtenciOn ni a las formulaciones 
que contienen at primero. 

. Afirma ademÆs el memoriatista: "Ese despacho soæa!a que: "As!, siendo el fenómeno 
do polimorfismo realmente do gran importancia ello no implica que sea un invento del 
hombre, porque dicha propiedad no ha sido creada por el hombre sino que depende de 
la naturaleza que tenga Ia sustancia para reaccionarfrente a coridiciones dadas. Ahora 
bien, para que el proceso de cristalizaciOn merezca el privilegio do patente es 
absolutamente necesarlo que las etapas y condiciones bajo las cuales se lleve a cabo 
no resulten evidentes del estado de la tØcnica ni de la apreciación de conjunto de la 
persona del oficlo? En este sentido me permIto decir quo efectivamente es de 
importancia ía caracteristica dol poilmorfismo en ía büsqueda do soludiones a 
probJemas como ol plantoado en Ia presente soilcitud, es decir Ia estabifidad de 
composidiones posticidas que contienen ía pimetrozina, y ía altura inventiva radica en 
hacer quo se produzca dicha forma pseudopolimorfa do la pimetrozina que no era 
conocida ni sugerida en ía tØcnica anterior, mediante un proceso de cristallzación quo 
puede parecer obvio si se mira desde la perspectiva do Jo revelado en la solicitud, pero 
que no habria sido evidente para Ia persona versada on ía materia, toda vez quo no so 
pensaba que so pudiera superar el problema do Is establildad do composicionos do 
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antes de la presentación y de la fecha de pnondad de la solicitud denegada. Las formas 
polimOrflcas si eran sugendas en el arte previo y el solicitante no realizó ningn trabajo 
ademÆs de permitir una cfistahzación espontÆnea. 

Par lo anteriormente expuesto se ratifica en todas sus partes el concepto tØcnico NO 
1161 de julio 14 de 2006 y en consecuencia se recomienda negar el privilegio solicitado 
para (as reivindicaciones I a 6 de los folios 182 a 184. 

EXAMINADOR TECNICO Fecha: 2006-11-02 
Código 202043 
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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA V COMERCIO 
en ejerciclo de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los 

artIculos 4, numeral 24 del Decreto 2153 de 1992 y 50 del Codigo Contencioso 
Administrativo, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que mediante Resolucion 20527 de 31 de julio del 2006, la 
Superintendencia de Industria y Comercio nego el privileglo de patente de invención a 
la creaciôn denominada: ’SOLVATOS DE PIMETROZINA, INSECTICIDAMENTE 
ACTIVOS, COMPOSICIONES QUE CONTIENEN ESTOS COMPUESTOS V 
METODOS TANTO PARA PRODUCIR DICHOS COMPUESTOS V 
COMPOSICIONES COMO PARA CONTROLAR PLAGAS ANIMALES CON ESTAS 
COMPOSICIONES’. 

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 06 de septiembre de 
2006 bajo el nümero 00 033208 00014 0000, la doctora Jimena Escobar Uribe, en su 
calidad de apoderada de la sociedad Syngenta Participations AG, interpuso recurso 
de reposición contra  la citada decisiOn, con el objeto de que se revoque y, en su 
lugar, se conceda el privileglo de patente solicitado. 

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentO, 
en sintesis, de Ia siguiente manera: 

Manifiesta la recurrente, en primer tØrmino, que se reafirma en todos y cada uno de 
los argumentos expuestos con la respuesta al Oficio de fondo 1764 notificado por 
fijaciOn en Ii.sta el dIa 16 de febrero de 2006, respuesta presentada ante este 
Despacho el 13 de jun10 de 2006. 

Senala a continuaciOn que de acuerdo con el artIculo 29 de la Constitución Politica el 
debido proceso se aplicarÆ a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas y 
agrega "La motivaciOn de los actos administrativos es, sin duda alguna, una de las 
manifestaciones y garantlas del debido proceso, pues da la oportunidad al 
administrado de conocer a cabalidad todas y cada una de las razones por las cuales 
se ha tornado una decisiOn que afecta sus intereses. En este sentido, dicen los 
incisos I de los artIculos 35 y 59 del COdigo Contencioso Administrativo que 
’habiØndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con 
base en las pruebas e informes disponibles, se tomarÆ la decisiOn que serÆ motivada 
al menos en forma sumaria si afecta a particulares’ y’(..) deberâ proferirse la decisiOn 
definitiva. Esta se motivarÆ en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de 
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"En el caso que ocupa, es claro que se ha violado de manera flagrante el principio 
legal, doctrinal yjurisprudencial que ordena la motivaciôn seria, adecuada, suficiente 
e intimamente relacionada con la decision de la administraciOn. No aparecen por 
ninguna parte en la resoluciôn impugnada los fundamentos cientificos, claros y 
detallados; las razones tØcnicas completas; las circunstancias y los motivos fÆcticos, 
especificos y pormenorizados, que impulsaron al autor del acto administrativo 
impugnado a no pronunciarse con relaciôn a Ia invenciôn de ml mandante..." 

Con relación al nivel inventivo expone la memorialista que la presente solicitud "Se 
encuentra dirigida a novedosos solvatos de pimetrozina, un compuesto activo 
insecticida, a un mØtodo para producidos y a las composiciones que contienen dichos 
compuestos." 

Continiia seæalando que esta solicitud pone de manifiesto que "los solvatos, en 
especial los hidratos de un compuesto qulmico, muestran propiedades fIsicas muy 
diferentes que pueden conducir a problemas impredecibles durante la preparaciOn 
tØcnica y el procesamiento de dichos compuestos. Es asI que las caracteristicas de 
estos solvatos con frecuencia presentan una influencia crucial en la capacidad de 
separación, por ejemplo la filtración, la posibilidad de agitación, la  actividad superficial 
como la espumación, la  velocidad de secado, la solubilidad, la estabilidad al 
almacenamiento como por ejemplo la higroscopia, entre otras. En este sentido es 
importante tener en cuenta dichas propiedades fisicas en las diferentes etapas de 

.sIntesis de un proceso de preparación de los hidratos a fin de que al momento de la 
� molienda y la formulaciOn se pueda Ilegar a una buena formulación que cumpla con 

los estØndares mÆs altos en cuanto a calidad y estabilidad en composiciones." 

Argumenta, ademÆs, que "En la tØcnica anterior se conocia la pimetrozina, un 
compuesto insecticidamente activô, el cual se revela en el documento US 4931439 
donde se muestra el compuesto en su forma anhidra que participa en el proceso de 
preparaciOn de formulaciones en la forma exenta de agua y exenta de solvente. No 
obstante, en dicha referencia no se describe a enseæa que el producto se hubiera 
podido obtener en forma de solvato con etanol, dietilØter o agua, es mÆs, el 
documento tampoco hace referencia alguna a los parÆmetros fIsicos tales como la 
temperatura, humedad y presión, rasgos que resultan cruciales al momento de la 
preparaciôn especifica de los solvatos. A diferencia del documento US 4931439, la 
presente invenciOn planteô como objetivo primordial la preparaciOn de solvatos y mÆs 
en particular de hidratos y sales de estos solvatos para el compuesto pimetrozina, 
que muestran ventajas sorprendentes en especial en lo que concierne a la 
producciOn y manejo de mezclas plaguicidas y mÆs en particular en granulados. 
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se encontrô de manera sorprendente que dichos problemas no se presentan si se 
introduce la pimetrozina en (a forma de un solvato definido o en la forma de la 
modificaciôn 3 cuyos datos de polvo de rayos X se muestran en la tabla 3 ubicada en 
la pÆgina 10 de la memoria descriptiva de esta solicitud, dentro del proceso de 
producción de la composiciOn plaguicida o se produce de una manera apropiada 
durante el proceso de producciOn. Es asI que mediante (a presente invención ya no 
se hace necesarlo que las formulaciones mantengan en recipientes hermØticos y una 
vez abiertos se tengan que sellar de manera hermØtica de nuevo a fin de retener (a 
calidad de los articulos. Nótese que antes de la presentación de la  solicitud en 
estudio, nadie habia logrado satisfacer esta necesidad y mucho menos, resolverla 
mediante (a participaciOn de (a pimetrozina en forma de solvato, especIficamente 
coma un dihidrato como asI se presenta en Østa invención. Se sabia que cuando la 
formulación con pimetrozina anhidra, absorbIa agua, se reducia su calidad de una 
manera significativa dentro de an periodo de semanas a meses, con Jo cual (a 
absorciOn de agua por parte de la formulaciôn exenta de agua conducla a articutos 
que no eran susceptibles de ser comercializados cuando eran almacenados par el 
fabricante." 

Segün  la recurrente: "La caracterIstica principal que se observa es (a espontaneidad. 
En este sentido, se espera que el granulado se descomponga completamente en sus 
particulas primarias dentro de unos cuantos minutos de mezcla del licor de rociado. 
Es asi que esta caracteristica no se obtenla cuando se formu(aba (a pimetrozina 
cuando Østa se encontraba en (a forma exenta de agua y que habia absorbido la 

. misma durante el tiempo de almacenamiento. Con las fomiulaciones de la presente 
� solicitud, se obtiene una buena descomposiciOn de (Os granufados en (as partIculas 

primarias dentro de unos cuantos minutos, espontaneidad que tampoco era 
considerada o sugerida en la tØcnica anterior. Esto se IogrO comprobar en la 
memoria descriptiva mediante (a tab(a 5, que ensetla la comparaciOn de (a 
espontaneidad despuØs de diferentes periodos para un CIP AC MT 174; granulados 
de pimetrozina con un contenido de ingrediente activo de 50 por ciento en peso. 
Estos resultaclos tampoco hubieran sido predecibles por una persona versada en (a 
materia a partir de la referencia Dl..." 

Adiciona(mente seæa(a que, como se expuso mÆs aruba, "en (a referenda Di no 
existe menciôn alguna de los problemas indeseables tat como la inestabilidad con (a 
forma no solvatada de la pimetrozina que se ha preparado coma se describe en Di. 
De hecho, en tat referencia se establece que los compuestos descritos aII1 poseen 
una ’estabilidad mayor que los Østeres del Æcido fosfórico y los carbamatos’ (vØase la 
columna 4, Iineas 44-45 del documento Dl). De acuerdo con dicha revelaciOn, no 
existiria motivaciOn para la persona versada en la materia a fin de alterar el proceso 
para (a producción a partir de 10 descrito en Dl y no hay motivaciôn para dicha 

-- - ----- - _, - - r - -------------------IS - .’. - . S - - - 
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"De hecho, la referencia Dl continua describiendo cômo  la pimetrozina no solvatada 
puede ser formulada (columna 5, lIneas 13 a 24) pero no le enseæa o sugiere a la 
persona versada en la materia que existiera cuaiquiera de los problemas con alguna 
de las formulaciones. En contraste, la presente solicitud se refiere especificamente at 
dihidrato, es decir no se contempla ni el monohidrato, ni trihidrato ni cualquier otro 
solvato de la pimetrozina, dicho dihidrato supera la desventaja que no es reconocida 
en el documento Dl como se mencionó anteriormente, en especial que cuando la 

.,pimetrozina anhidra en la forma de un granulado absorbe agua durante su 
� almacenamiento que disminuye la espontaneidad del granulado. En otras palabras, 

la capacidad del granulado para romperse completamente en sus particulas primarias 
toma mucho mâs tiempo que las expectativas del usuario y mÆs de 10 deseable 
cuando la pimetrozina se encuentra en forma anhidra (vØase pÆgina 16, lineas 3 
hasta la linea 17 de la memoria descriptiva de la presente solicitud). 

"Sin embargo, como se muestra en latabla 5 (pagina 16, linea 19 hasta la pÆgina 17, 
linea 1) cuando un grânulo dispersable en agua en la forma de di-hidrato de la 
pimetrozina se almacena baja condiciones similares, aunque una pequena cantidad 
adicional de agua es absorbida, no se presenta disminución en la espontaneidad de 
la formulaciôn. Esta propiedad de la forma del dihidrato de la pimetrozina no hubiera 
podido ser predicha o anticipada a partir de las enseæanzas de la referencia Dl y la 
invención por to tanto yace en la correlaciOn de esta propiedad aCm deseable con Ia 
forma solvatada especifica que es el dihidrato de la pimetrozina. En consecuencia, la 
invención como se encuentra definida por las presentes reiviridicaciones, claramente 
es inventiva sobre el documento Dl per se." 

De otra parte, la recurrente expresa que este Despacho es de la opinion que "las 
enseæanzas de W. McCrone como se resumen en Bechdoffy otros (2001, Cryst. Res. 
Technol. 36 (12): 1315-1328) afectan el nivel inventivo de (a presente solicitud en 
vista del documento Dl. Sin embargo, estas referencias McCrone y Bechtoloff 
enseæan que todos los compuestos poseen diferentes formas pseudopolimórficas (es 
decir, diferentes formas de solvato/hidrato) y que con la investigaciOn de rutina, 
tiempo y dinero, cualquier nUmero de formas pueden ser producidas. 
Adicionalmente, las formas polimOrficas diferentes muestran propiedades distintas. 
No obstante, estas referencias se encuentran Iejos de enseæar quØ formas 
pseudopolimOrficas de cualquier compuesto dada posean propiedades, de hecho 
McCrone/Bechdoffse encuentran Iejos de predecirlas. El soflcitante nose aparta del 
hecho que sea reconocido en las ciencias qulmicas y fIsicas que las estructuras 
cristalinas proporcionen una mayor estabilidad a las molØculas de las que estÆn 
compuestas, en comparaciôn con las formas amorfas y que sea de especial interØs 
en la industria qulmica farmacØutica lograr obtener las sustancias que actüan como 
principiosactivos en sus formas cristalinas, con el fin de mejorar los procesos de 
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un compuesto dado con un solvente indicado, la persona versada .en la materia no 
Ilegaria de manera evidente a la solución de este problema a partir de los 
documentos citados y la referenda Dl. Aün mÆs, tambiØn se encontrarla Iejos de 
predecir quØ propiedades fIsicas pudiera mostrar el solvato o cómo dichas 
propiedades podrian traducirse en beneficios en una formulaciOn." 

Concluye al respecto la memorialista que "Por lo tanto, partiendo de una forma no 

10 solvatada de pimetrozina como la descrita en Dl no solo la persona versada en la 
materia no estarla consciente que la forma no solvatada produciria dificultades de 
espontaneidad cuando se formula como un granulado, sino que tambiØn no 
encontraria gula a partir de McCrone/Bechdoff sobre este particular, ni siquiera que 
un pseudopolimorfo de la pimetrozina podria superar este problema. De hecho, no 
existe sugerencia que el dihidrato de la pimetrozina serla de cualquier manera mejor 
que otro solvato o incluso otra forma no solvatada. En consecuencia, la presente 
invenciOn resulta inventiva sobre las enseæanzas de McCrone/Bechdoff cual fuere la 
forma do aplicarse sobre el documento Dl? 

Por otra parte, seæala la recurrente que si bien el documento Dl revela Ia preparaciOn 
de la pimetrozina, "tambiØn es cierto que no se puede asumir a partir de dicho 
ejempto que el producto obtenido hubiera sido solvatado con el etanol, dietileter o el 
agua inclusive aün cuando el producto hubiera entrado en contacto con dichos 
solventes durante el transcurso de su preparación. En este sentido,  la persona 
versada en la materia que hubiera estado motivada en solucionar los problemas de 

estabilidad 
de las composiciones de pimetrozina, no habrIa encontrado motivaciOn 

alguna a partir de esta referenda para realizar la investigacion con pseudopolimorfos, 
y en especial plantearse la obtenciOn de una forma especifica como lo es el dihidrato 
do pimetrozina como as[ se expone en la memoria descriptiva de la presente 
solicitud. Estos argumentos claramente evidencian un anâlisis del tipo hindsight por 
parte de ese despacho, toda vez que no se tuvo en cuenta ni el problema quo se 
presentaba con la forma anhidra o no solvatada de la pimetrozina, ni la manera de 
ser resuelto en la presente solicitud, sino que a partir de las enseæanzas de esta 
solicitud, ese despacho busca la manera de evidenciar la obtenciôn de  la forma 
dihidratada de la pimetrozina? 

En su opinion "si bien es cierto quo desde el aæo de 1965 mediante las 
investigaciones de W. Mccrone ponen de manifiesto (a existencia de posibles formas 
pseudo y polimórficas para ingredientes activos en general, tamblØn es cierto que el 
conocer la posible existencia de pseudopolimorfos no se constituye en un hecho 
relevante para desvirtuar la altura inventiva de la presente solicitud, toda vez que 
para la pimetrozina en particular podrIa existir un sinnimero de formas polimórficas y 
no serla evidente Iograr una de ella y que con la misma se lograra resolver el 

- ’ ’ - - - - ’ _..L. :1:_i_ -1 
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primeros en ser probados, tambiØn es cierto que precisamente los problemas 
ocasionados en la estabilidad de las composiciones que contenlan pimetrozina se 
refieren a Ia susceptibilidad de dichas composiciones para absorber agua, por lo 
tanto una persona versada en la materia que se encontrara motivada en resolver 
dicho problema antes do la presentaciOn de la patente en estudio, de piano evitarla 
este solvente (agua), toda vez que pensaria que al obtener un hidrato de la 
pimetrozina se ocasionarla el mismo problema, quizÆs emplearia otros solvatos de 
solventes orgÆnicos pero no encontraria obvio realizar un hidrato es decir un forma 
polimórfica que presentara molØculas de agua ocluidas en su red cristalina. En este 
sentido, nuevamente es evidente el anÆlisis hindsight por parte de ese despacho, 
toda vez que a partir de 10 divulgado en la presente solicitud, desvirtUa Ia altura 
inventiva de (a invenciOn en estudio y no so coloca justo en el momento antes de la 
presentaciôn de la  prioridad de la solicitud a fin de pensar si hubiera sido evidente o 
no la manera de solucionar el problema do la estabilidad de la pimetrozina." 

Agrega la recurrente que "es cierto que se pretendla obtener propiedades fisicas que 
ayudaran a la pimetrozina anhidra 0 no soivatada para superar los probtemas de 
estabilidad, pero tambiØn es cierto que no hubiera sido evidente para la persona 
versada en la materia que el dihidrato de pimetrozina alcanzara las ventajas que se 
enseæan en la presente solicitud, toda vez que como es sabido y lo expone ese 
Despacho existen numerosas formas polimôrficas y pseudopolimörficas de un 
compuesto, muchas de las cuales posiblemente no mejorarlan la estabilidad de la 
pimetrozina cuando participa en una composición pesticida." 

Considera quo "uno de los parØmetros para decir que un compuesto es diferente a 
otro desde el punto de vista qulmico, radica en la diferencia de sus propiedades 
fisicas como lo es el punto de fusion, solubilidad, punto de ebullición entre otros, par 
Jo tanto, desde esta perspectiva el compuesto obtenido en la presente invenciôn, es 
decir el dihidrato de pimetrozina, es diferente, lo cual Si constituye un salto sabre la 
regia tØcnica, toda vez que mediante dicho dihidrato se logra superar un problema 
que persistla en la tØcnica de composiciones pesticidas que contenlan pimetrozina 
como era el problema de la estabilidad a travØs del tiempo." 

Reitera que la presente invenciOn si posee altura inventiva ya quo "se estÆ 
solucionando de manera sorprendente el problema de la inestabilidad de 
composiciones quo contenIan la pimetrozina causada por su higroscopicidad, 
mediante la participaciOn en las composiciones de un dihidrato de pimetrozina, 10 cual 
resulta inesperado, toda vez que se logra estabilidad de las composiciones mediante 
una forma solvatada con agua de la pimetrozina". 

Aæade la memorialista: "Adicionalmente, en cuanto a que los solvatos y obtenciOn 
- - --- - -- - - -I. .-.....;h .-. -- ...-...4..-. . -I ,, 
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especifico para cada ingrediente activo y la inventiva del solicitante, radica en 
determinar de manera precisa las condiciones necesarias para Ilegar a esta forma 
pseudopolimOrlica. Ws bien serla una reproducción, el obtener de nuevo el 
compuesto a partir de las condiciones reveladas en la presente solicitud, Ia cual 
demostrarÆ que las condiciones planteadas en esta invención son lo bastante 
robustas para lograr luego de la primera experimentación el compuesto dihidrato de 
pimetrozina enseæado en la solicitud en estudlo." 

Seæala a continuación que, contrarlo a las manifestaciones realizadas por este 
Despacho, "las transform aciones a nivel cristalino si se pueden disetar a travØs de la 
fijaciOn de los parÆmetros y condiciones necesarias, de hecho eso es lo que hace 
una persona versada en la materia, en el presente caso el inventor, cuando a travØs 
de los ensayos sistemâticos logra que la pimetrozina cristalice en la forma de un 
pseudopolimorfo dihidratado y no en otra forma es decir un trihidrato o un mono 
hidrato, con lo cual se advierte un anÆlisis somero por parte de ese despacho en 
cuanto a las condiciones establecidas en esta invención a fin de lograr la pimetrozina 
en forma de un dihidrato." 

Se debe tener en cuenta que "la utilización de un mØtodo convencional como Ia 
cristalización, no debe afectar el nivel inventivo de la solicitud, toda vez que mediante 
dicho mØtodo se estÆ logrando una forma dihidratada de la pimetrozina con la cual se 
superan problemas de estabilidad de las formulaciones de dicho compuesto en 
especial a Ia que respecta con la espontaneidad." 

Se pregunta enseguida "quØ otro mØtodo se podria emplear para Ilevar a cabo una 
forma polimorfica si no es mediante la cristalización, lo importante es que si bien el 
mØtodo de la cristalización es conocido, no era conocido hasta el momento de la 
presentación de esta solicitud, las condiciones especificas para la obtención del 
dihidrato de pimetrozina" 

Seæala a continuaciôn que "la nucleación y el crecimiento de cristales y su dificultad 
para la obtenciOn, es un problema que ocurre con mucha frecuencia en el proceso de 
cristalización y de manera tÆcita se relaciona con la presente solicitud, toda vez que 
as[ sea el simple hecho de colocar en contacto la pimetrozina con el agua, es pericia 
del inventor reconocer si se ha Ilevado a cabo Ia cristalización y mÆs especificamente 
la cristalizaciôn del dihidrato y no del trihidrato u otra forma cristalina en el seno de la 
solución." 

CUARTO: Que para atender lo senalado en el articulo 59 del Côdigo Contencioso 
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y 
las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes tØrminos: 
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El articulo 14 de la Decision 486 expedida por la ComisiOn de Ia Comunidad Andina 
establece que: "Los Palses Miembros otorgarân 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". 

Por su parte, el articulo 18 de la Decision 486 seæala: "Se considerarÆ que una 
invenciOn tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada 
en la materia tØcnica correspondiente, esa invericiOn no hubiese resultado obvia ni se 
hubiese derivado de manera evidente del estado de Pa tØcnica". 

EL CASO EN ESTUDIO 

Examinado nuevamente el expediente se advierte que el objeto de la solicitud lo 
constituyen, segün el resumen, "solvatos de pimetrozina insecticidamente activos, a 
un mØtodo para producirlos a composiciones que contienen estos compuestos, a un 
mOtodo para producir estas composiciones, a un mØtodo para controlar plagas con 
estas composiciones, especialmente insectos y miembros de la orden acarina, 
particularmente en cultivos de plantas cultivadas" (ver folio I vuelto). 

Para responder al argumento de la recurrente de que segün el articulo 29 de la 
ConstituciOn PolItica el debido proceso se aplicarâ a toda clase de actuaciones 

.. judiciales y administrativas y que Pa motivaciOn de los actos administrativos es una de 
las manifestaciones y garantlas del debido proceso, resulta preciso manifestar que 
comparte esta Oficina que el debido proceso es aplicable aün a las actuaciones 
administrativas y que la motivaciOn es una de las garantlas y manifestaciones de este 
derecho. 

En este caso, contrario a lo manifestado por la recurrente, se han puesto de 
manifiesto, en forma amplia y detallada, las razones tØcnicas y Juridicas por las 
cuales la invenciOn que se pretende patentar no cumple, ajuicio de la Oficina, con los 
requerimientos legales previstos para el reconocimiento del derecho de patente. 

Si se mira a) contenido de la Resoluciôn 20527 de 31 de Julio de 2006 puede 
encontrarse cOmo, tras un anÆlisis de lo contenido en el estado de la tØcnica, se pudo 
establecer que el antecedente Dl (US 4,931,439) "afecta determinantemente el nivel 
inventivo de las reivindicaciones I referente al compuesto, la reivindicaciOn 2 
relacionada con el mØtodo para la preparación del dihidrato de pimterozina, las 
reivindicaciones 3, 4 y 5 que definen el mØtodo para Pa preparaciOn de la composiciôn 
plaguicida y la reivindicaci6n6 que se reJaciona con la composiciOn que contiene el 



, +7 

hidustria y Comercio ’+ 
SUPERINTEND EN CIA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCIN 4786 
Por la cual se resuelve un recurso de reposición 

Rad. 00-033208 

En efecto, contrario a lo seæalado por la recurrente, la Resoluciôn 20527 de 2006 si 
comprende todos los fundamentos cientIficos, claros y detallados; las razones 
tØcnicas completas; las circunstancias y los motivos fÆcticos que sustentan la 
denegaciôn de la patente solicitada 

Como bien sabe la recurrente y dispone la normativa aplicable una invención se 

considerarÆ 
carente de nivel inventivo "si para una persona del oficio normalmente 

versada en la materia tØcnica correspond iente, esa invenciOn no hubiese resultado 
obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la tØcnica" (Art. 18 de 
la Decision 486). 

AsI las cosas, no es cierto que el acto administrativo que hoy se cuestiona no estØ 
debidamente fundamentado o que no se hubieran expuesto suficientemente las 
razones que tuvo la Administraciôn para denegar la patente pretendida. Por 
consiguiente, no advierte esta Oficina violaciOn de principio legal o constitucional 
alguno at expedir el acto que se impugna. 

Con relación al seæalamiento de que "la presente solicitud se encuentra dirigida a 
novedosos solvatos de pimetrozina, un compuesto activo insecticida, a un mØtodo 
para producidos y a las composiciones que contienen dichos compuestos", se aclara 
que la decision de negar la patente solicitada tuvo como motivación la falta de rilvel 
inventivo de la invenciOn en estudio, relacionada con solvatos de pimetrozina, mÆs no 
la falta de novedad de la misma. 

En cuanto al argumento de que en la presente solicitud se pone de mantfiesto que los 
solvatos, en especial los hidratos de un compuesto qulmico "muestran propiedades 
fisicas muy diferentes que pueden conducir a problemas impredecibles durante la 
preparaciOn tØcnica y el procesamiento de dichos compuestos...", la Oficina se 
permite recordar lo dicho en la resolución impugnada en el sentido que si el objetivo 
de la.solicitud consiste en "obtener diferentes propiedades fisicas de un producto de 
smntesis" (ver descripción, folio 4), entonces, la persona del oficio acudirâ a un 
concepto bastante convencional y conocido desde que se encontraron los polimorfos 
cual es que la importancia del polimorfismo reside en que las distintas formas 
cristalinas de un mismo compuesto van a diferir entre si con relaciOn a la solubilidad, 
propiedades de flujo, estabilidad y compactaciOn de los polvos entre otras. Lo 
anterior, lOgicamente, bajo un Unico supuesto verdadero y es que efectivamente no 
se estÆ variando el compuesto quimico sino solamente SUS propiedades fisicas y es 
que la forma cristalina es precisamente eso: una propiedad fisica. 

En cuanto a que en la tØcnica anterior se conocla la pimetrozina, un compuesto 
-, -1 -.. (1 
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referenda no se describe o enseæa que el producto se hubiera podido obtener en 
forma de solvato con etanol, dietilØter o agua, es mâs, el documento tampoco hace 
referenda alguna a los parÆmetros fIsicos tales como Pa temperatura, humedad y 
presiOn, rasgos que resultan cruciales al momento de la preparación especifica de los 
solvatos.. .", considera Pa Oficina que, tal y como se do en Pa resolución ahora 
impugnada, es deconocimiento de una persona del oficio que el agua es el solvente 
universal por excelencia y que al contactar una sustancia con molØculas de agua, 
esta las incorporarÆ hasta formar el hidrato sOlo y sOlo si, su naturaleza asi lo 
permite; en otras palabras, el dihidrato como tal no hace parte de Pa creación del 
hombre y por tanto no es un invento como tal sino que en tØrminos tØcnicos 
corresponde a la capacidad de Pa pimetrozina para expresarse de esa manera de 
acuerdo a sus propiedades fIsicas. Luego, a pesar de lo expresado por Pa 
memorialista, no es procedente reconocer el nivel inventivo del objeto de Pa solicitud 
en cuestiôn. 

En cuanto tiene que ver con la expresiOn de que Pa absorción de agua por parte de 
los polvos granulados dispersables en agua, como los grariulados, "puede conducir a 
problemas cuando se manejan y almacenan las composiciones plaguicidas, pero con 
la presente invenciOn, se encontrO de manera sorprendente que dichos problemas no 
se presentan si se introduce Pa pimetrozina en la forma de un solvato definido o en Pa 
forma de Pa modificación  P cuyos datos de polvo de rayos X se muestran en la tabla 3 
ubicada en la pÆgina 10 de la memoria descriptiva de esta solicitud, dentro del 
proceso de producción de la composiciOn plaguicida o se produce de una manera 
apropiada durante el proceso de producciOn. . .", considera Pa oficina que para una 
persona normalmente versada en la materia, a partir de las enseæanzas del 
antecedente US 4,931,439 (Dl) y de sus conocimientos bÆsicos de quimica, habria 
sido posible resolver de manera obvia el problema tØcnico de la absorciôn de agua 
de Pa misma manera que ahora se reivindica. Para el momento de Pa presentaciOn de 
Pa solicitud en cuestión ya se conocla que las substancias que asimilan agua en su 
estructura cristalina pierden la capacidad de absorber mÆs agua al saturarse de Pa 
misma. Era pues obvio que el problema de volver inmune a Pa pimetrozina con agua 
estaba en el uso de dicha pimetrozina saturada de agua incorporada a Pa estructura 
cristalina de Pa pimetrozina. En Pa qulmica inorganica sucede algo similar con las 
sales de metales que asimilan molØculas de agua a su red cristalina y que pueden 
servir eventualmente de productos secantes hasta su saturaciôn. 

Con relación a que la caracteristica principal que se observa es la espontaneidad y 
en este sentido "Se espera que el granulado se descomponga completamente en sus 
particuPas primarias dentro de unos cuantos minutos de mezcla del licor de rociado. 
Es asI que esta caracteristica no se obtenia cuando se formulaba la pimetrozina 
cuando Østa se encontraba en Pa forma exenta de agua y que habia absorbido Pa 
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era considerada o sugerida en la tØcnica anterior...", considera la Oficina quo los 
resultados mencionados habrian sido obtenidos de manera obvia por una persona 
normalmente versada en la materia, puesto que es ampliamente conocido el hecho 
de aumentar solubilidad y velocidad de disoluciOn mediante hidrataciOn de las 
molØculas. En la descripciOn se indica quo la formación del dihidrato de pimetrozina 
se da do manera espontÆnea al contacto con el medio ambiente (pÆgina 13, folio 15 
del expediente). Cualquier tØcnico versado en la materia sabe que una substancia 
hidratada, que ha estado en contacto con la humedad se disolverÆ mejor y mÆs 
rÆpidamente en agua como resultado de un proceso natural. No es posible, 
entonces, conceder patente de invenciOn a un prod ucto ya conocido quo se pone en 
contacto con el medio ambiente para aumentar la solubilidad de los granulados y 
mantener la cantidad porcentual del compuesto activo en el empaque, dado que esto 
no impilca una actividad inventiva del hombre que conileve un avance tecnolOgico, en 
consecuencia no cumple con el requisito do nivel inventivo requerido para el 
otorgamiento de patente. 

En opinion de la recurrente el documento Dl so refiere a la producciôn do la 
pimetrozina no solvatada (vØase el ejemplo P3) o at clorhidrato de pimetrozina no 
solvatado y para ella resulta claro que "el ejemplo P3 de dicha referencia se relaciona 
con la forma no solvatada de la pimetrozina a partir do las siguientes condiciones: 
025 moles de cada uno do los aductos que fueron empleados. Un rendimiento del 
100% de pimetrozina dana 0,25 moles o 54,24 gramos del compuesto que posee un 
peso molecular de 217 g/moL El rendimiento obtenido es do 48 gramos, to cual 
indica un rendimiento del 90% do la cantidad teOricamente posible de acuerdo con 

� las figuras proporcionadas en el ejemplo..." En respuesta a estas consideraciones 
de la memorialista la Oficina se permite recordar que el objoto de la solicitud en 
cuestiOn se vio aföctado en cuanto al nivel inventivo y no a la novedad. Si en el 
documento IDI se hubiera divulgado una pimetrozina solvatada 0 hidratada, 
posiblemente se habria afectado el objeto de la solicitud en cuanto a la novedad, 
pero se insiste que Ia no patentabilidad se debe a La falta de nivel inventivo do la 
pimetrozina dihidrato, obtenida mediante un mØtodo regular que consiste en ponerla 
en contacto con agua a temperatura ambiente, con una humedad relativa igual a la 
ambiental, lo cual ocurre normalmente durante el uso regular de un producto y que 
cualquiertØcnico normalmente versado en la materia estÆ en capacidad de observar 
y do medir para obtener un resultado totalmente predecible, como es el aumento de 
la solubilidad (o "espontaneidad" como la llama el solicitante). 

Adicionalmente, se advierte que Si SO examina la descripciOn de la solicitud en 
cuestiôn no se encuentra una real preparación del dihidrato, el solicitante 
simplemente so dio cuenta de la higroscopicidad de la pimetrazina y esta absorbe 
agua del medio ambiente 0 durante un procesodegranulaciOn en hümedo,proceso 


