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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

. REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIGNINS L 29222

Por la cual se niega una patente de invencién

Exp. N° 00064471

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 29 de agosto
de 2000, bajo el numero 00064471, se presentod la solicitud de patente de invencion
titulada: “METODO PARA CONTROLAR HONGOS UTILIZANDO DERIVADOS DE
FENILHIDRAZINA".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe
llen'ar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordend publicar el extracto sin
que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontrd que la invencién
no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo
dISpL;IgStO en el articulo 45 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina; se requiri¢ al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones

/efeétuadas a la solicitud. .

CUARTO Queel solicitante mediante escrito radicado el 11 de septiembre de 2006,
atendlo oportunamente_el requerimiento formulado y ‘presentd aclaraciones. Asi

'
. mismo, allegd un nuevo capitulo reivindicatorio, el cual, cumple con las

\prescripciones establecidas en el articulo 34 de la Decisién 486.
QUINTO: Que segun lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida porla
Comisién-de-la” Comunidad Andina se otorgaran patentes "...para las invenciones,
‘sean de producto o'de procedimiento en todos los campos de la tecnologia, siempre
; que sean nuevas, tengah nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial”.

i i

SEXTO: Que las nuevas reuvmdncacuones 1 a 8, contenidas en los folios 113 a 115
'del expediente en estudio, no son patentables, toda vez que no cumplen con el
requisito de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Y

1. Objeto de la invenciién .
La presente solicitud pro!pone un método p:éra el control de hongos, que consiste en
hacer contactar a los hongos con una cantidad fungicidamente efectiva de un
compuesto derivado de_jenilhidracina de formula (i) o de férmula ().
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2. Determinacion del estado de la técnica
2.1 Fecha determinante para el analisis comparativo

La fecha para determinar el estado de Ia técnica es el 7 de septiembre de1999, que
corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud US
09/391,292. La prioridad fue tenida en cuenta para el estudio de patentabilidad,
segun obra a folios 105 y 116 del expediente en estudio.

2.2 Documentos del estado de la técnica
Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontraron los

documentos, anteriores a la fecha de prioridad invocada y relacionados con el objeto
de la solicitud en estudio:

N° | Documento : Titulo Fecha
1 | US 5,367,093 Insecticidal phenylhydrazine derivatives 22-11-1994
US 5,874,465 Hydrazinecarboxylate miticides and 23-02-1999
A insecticides.
..-""'—’Wd s ™,
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/3“N|vel inventivo A

\

/
/ +Segun lo dispuesto en-el articulo 18 de la misma Decision 486, "se considerara que
‘ { una invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente
versada en la materia técnica correspondiente, esa invencion no hubiese resultado
\mvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

El.estado de la técnlca al tenor de lo dispuesto en el articulo 16 de la misma

Decusnon comprende “todo lo que haya sido accesible al pablico, por una descripcion

-escrita u oral, -utilizacion, comeraahzacnon o cualquier otro medio antes de la fecha
;de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.
+ El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho sobre este
requisito, lo siguiente: : .

il B
“Ei articulo 4 de la Decision 344 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que la
invencion goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni que
hubiese resultado obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito
ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que
existian al momento de la invencion, se hubiese podido llegar de manera evidente a lamisma,
o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es
decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica
correspondiente.
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“Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo
siguiente;

‘Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dofar al examinador
técnico e un elemento que le permita afirmar o no si a la invencién objetc de
estudio no se habria podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que
existian en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto conviene
advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad
y otro el que se efecttia con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y ofro se
utiliza como parametra de referencia el ‘estado de la técnica’, en ef primero, se
coteja fa invencidn con las ‘anterioridades’ exislentes dentro de aquella, cada uno
{sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el
técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que é/
tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su
apreciacién de conjunto, determinando si con tales conocimientos lécnicos
existentes ha podido o no producirse tal invencion’

“Ahora bien, a los efectos del articulo 4 de |a Decision 344 resuita pertinente definir gue se
entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de, consecuencialmente, determinar qué se debe
entender por nivel inventivo. ’

“Lo obvio es “aquelio que salta ala vista de manera clara y directa; lo que se encuentra o pone delante
de los o;os 0 que no tiene dificultad”. Mientras que lo evidente “es algo tan cierto y claro que nadie
puede dudar racaona!menre de elfo; se presenta de-manera tan perceptible y manifiesta que muesira

resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evudente es también obvio.

/ Gertéza y claridad™® . Como se podra ver, la diferencia radica en lo “tan”, de forma que algo que

— .
- -~

“En este orden de adea\.'se puede concluir que una mvenmén'goza de nivel inventivo cuando a
los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo mas que |a simple
aplicacién de los conocimientos técnicos en la materia para llégar a ella, es decir, que de
conformidad con el estado de [a técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de
dicho estado™." g

/
Vlsto lo anterior, s€ advierte que la sohcatud no cumple con el requisito de nivel
inventivo, toda~vez que a los ojos de un experto medio, y de conformidad con el
~estado de la”técnica que existia en ese momento, es una consecuencia clara y
i , directa de dicho estadoL
! I
+ En efecto, el método para controlar hongos comprendido en las reivindicaciones 1 a
8 de los folios 113 aj115, que comprende la aplicacion de una cantidad del
. compuesto de la formula | o de la férmula |l del tipo de las fenilhidrazina, tal como se
l reivindica corresponde :al método universalmente conocido para la aplicacion de
i compuestos pesticidas, dado que su forma de realizacién no presenta ninguna
.etapa, condicién o caracteristica_especifica que lo diferencie de los métodos
convencionales para la aplicacién de éstos compuestos. De hecho, para que un
{ - SR
1 TPROCESO 88-1P-2005, sentencia de interpretaci;)n prejudicial del 27 de julio del 2005.
i
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compuesto 0 una composicion pueda ejercer su accion de acuerdo a sus
propiedades, debe ser aplicado en el lugar o al elemento que se desea proteger y
tratar en las dosis adecuadas, de manera que resulta obvio para un experto medio, a
partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica, derivar el
método para controlar hongos de lo conocido en el estado de la técnica.

Por otra parte, es pertinente puntualizar que el método no se caracteriza por el
compuesto que se aplique, asi como tampoco por el lugar o tipo de plaga.

Ahora bien, como se indico en el oficio trasladado al solicitante, no obstante el objeto
de la solicitud corresponda a un método para controlar hongos, los compuestos
utilizados en el método reivindicado son conocidos en el estado de la técnica v el
hecho de que ahora se apliquen como fungicidas solo indica que se trata de un
nuevo uso, lo cual, no proporciona nivel inventivo al método reivindicado, porque,
como ya se explicod, dicho método tal como se reivindica no muestra ninguna etapa o
condicién especifica en su forma de ejecucion que lo diferencie de la forma
universalmente conocida para la aplicacion de biocidas.

Entonces, y de acuerdo-con lo dispuesto en el articulo 21 de la norma andina, debe
quedar claro’ que el método reclamado no puede ser objeto de una patente, toda vez
que- es un metodo que esta comprendido en el estado de la técnica y que no puede
ser privilegiado con un derecho de exclusividad por el simple hecho de atribuirsele un
ya uso distinto. \
! \
Con respecto a lo expresado por el interesado en su respuesta al requerimiento de
t fondo, cabe anotar que: ‘basa sus argumentos en los compuestos de fenilhidracina y
\en sus propiedades fungmdas lo cual, no corresponde al objeto de la solicitud, que
consnste enun método para controlar hongos. De esa manera, y como ya se explico,
el metodo como tal Lorresponde al universalmente conocido, y el hecho de utilizar
determmados,compuestos ya conocidos, no caracteriza el método, asi como
,tampoco el que los compuestos utilizados presenten propiedades fungicidas que no
se revelan en el arte previo, pues corresponde a una propiedad inherente al
lcompuesto que se esta aprovechando para combatir hongos mediante su aplicacion
sin que esto constituya ‘una caracteristica nueva e inventiva del método objeto de
jeste analisis. J

ra

1
Asi, pues, este Despacho considera: que las reivindicaciones 1 a 8, a la luz de la
, materia divulgada en las mencionadas anterioridades, no contienen caracteristicas
“que impliquen un salto en la formulacién de la regla técnica que le confiera nivel
mventlvo al objeto relvmldlcado
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invencién a la creacién
denominada: “METODO PARA CONTROLAR HONGOS UTILIZANDO DERIVADOS
DE FENILHIDRAZINA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor German Castillo Grau en
su calidad de apoderado de Uniroyal Chemical Company, Inc. y Uniroyal Chemical
Co./Uniroyal Chemical Cie, 0 a quien haga sus veces, el contenido de la presente
resolucion, entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede
el recurso de reposicion ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento
de notificarse o dentro de los 5 dias habiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE , =
Dada en Bogota D.C., a los 30 0cT. 2006

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, / /
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. GERMAN CASTILLO GRAU .
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