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Comedidamente le soliclto presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 -
00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del término de cinco (5) dias hébiles
contados a partir del envio de la presente citacién, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
jomada continua, con el fin de notificarie personaimente el contenido de la resolucién de la
referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nimero de radicacién citado en
el asunto.

De no hacerse presente en al tdrmino indicado anteriormente, la providencla en mencién se
notificard por edicto, el cual se fijard por el término de diez (10) dias en el Centro de
Documentacién e Informacién.

Para su comodidad el texto completo de la resolucién se encontraréd disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habil siguiente al de su notificacion, la cual podré ser
consultada desde un computador con acceso a intemet, en la pagina www.slc.gov.co, con el
ndmero de resolucién a través de la opclon servicios en linea - caracter general - consulta
actos administrativos.

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Sade Contro: Carmara 13 No. 27-00 Pace 2, 5y 10
Al coninster favor indique el ndmero de Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 PBX: 3 82 08 40
radicacin conalgnado en o sticker Fac 3 82 28 95 3 50 52 20. Linea 018000 810185
Wab: wew.alc.govco e-mall: Infofjelc.gov.co
Bogota D.C. - Colombla
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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facuitades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencla el 12 de
septiembra de 2000, bajo el nimero 00068826, se presentd la solicltud de patente
de Invenclén titulada: "FORMULACIONES PLAGUICIDAS QUE CONTIENEN
TENSOACTIVO DE POLIARILFENOLFOSFATOESTER ALCOXILADO Y
TENSOACTIVO DE LIGNOSULFONATO ALCOXILADO".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma eh cuanto a los requisitos que
debe llenar la solicitud y cumplidas las exigenclas legales se publicé el extracto de
dicha solicitud, sin que se hubleran presentado aposiciones por parte de terceros.
Con motivo del axamen de forma el titulo de la invencidn se modificé a: "SISTEMA
TENSOACTIVO QUE COMPRENDE UN POLIARILFENOLFOSFATOESTER
ALCOXILADO Y UNA' SAL"-DE- LIGNOSULFONATO ALCOXILADO Y
FORMULACION PLAGUICIDA QUE CONTIENE DICHO SISTEMA".

TERCERO: Que mediante escrito- -radicado en esta Superintendencia el 18 de
febrero de 2005, se informé sobre el traspaso de ia presente solficitud de la sociedad
NOVARTIS AG a la sociedad SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.

CUARTO: Que realizado el examen de patentabilidad a la presente solicitud se
encontrd que la invencién no es patentable En consecuencia, con fundamento en lo
dispuesto en el articulo 45 de la Declsién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se requirié al peticionario para que se pronunclara sobre las objeciones
efectuadas a la solicitud.

QUINTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 30 de octubre de 2008,
atendlé oportunamente el mqueﬂmlento formulado y presentd aclaraciones. Asl
mismo, allegé un nuevo capitulo relvindicatorio, el cual, cumpie con lo previsto en el
articulo 34 de la Decisién 488 y un ‘Informe de prueba’ relativo a la estabilidad
quimica del producto reclamado.

SEXTO: Que segin lo dispuaétp enel értlc_ulp 14 da la Decisidn 488 expedida poria
Comisién de la Comunidad. Andina se otorgarén patentes "...para las invenciones,
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sean de producto o de procedimlento en todos los campos de la tecnologia, siempre
que sean nuevas, tangan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial®.

SEPTIMO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 14, contenidas en los folios 205 a
209, no cumplen con el requisito de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes
consideraciones:

1. Objeto de la invencién
La invencién propone un sistema tensoactivo que comprende:

a) cuando menos un pollarifenolfosfatodster alcoxilado de la férmula (1)

Rﬂm©_o—{n,o-];-g;on, m,

tal como se describe en el follo 205 del expediente, en donde R1 es
independientemente alquneno de cadena recta o ramificada de 2 a 4 tomos de
carbono, R2 es fenilo, anlo‘o alqullarllo en donde el nticleo de fenlio en R2 esta
insustituido o sustituido por 1 a 3 grupos seleccionados a partir del grupo que
consiste en alqullo de 1 a 4 4tomos.de carbono o alcoxilo de 1 a 4 4&tomos de
carbono, y R4 y R4 se seleoclonan Independlentemento a partir del grupo que
conslste de hldrdgeno sodlo potaslo ¥ .

-[°R1+o—<.. y&"“

Mes243,ynesun nﬁmaro de 1 a 150 Inclusive; y,
b) cuando menos una sal de lighosulfonato alcoxllado de 2 a 4 Atomos.
2. Determinaclién del eghtio-ﬁg-la técnica
2.1 Fecha determinants para el andlisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 20 de septiembre de 1998, que
comesponde a la fecha de la prioridad reclamada con respecto a la solicltud US
08/399466. La fecha de prioridad fue tenida en cuenta para efectos del estudio de
patentabilldad, segun obra a follos 196 y 215 del expadiente en estudio.
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2.2 Documentos del estado de la técnica
Consultadas las fuentes de informacién con que se cuenta, se encontraron los

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

No. | Documento Titulo Fechade
Publicacién
D1 | EP 224845 Neue wasserdispergierbare 1987-08-10
Granulate
D2 | EP 190985 | Fliessfihiges herbizides Mittel 1986-08-13

3. Nivel Inventivo

Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la misma Decisién 486, "se conslderara que
una Invencldn tiene nivel Inventivo, si para una persona del oficio normalmente
versadaen la materfa técnica correspondiente, esa invencién no hubiese resultado
obvia ni se hubiese denvado de manera evidente del estado de la técnica".

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el articulo 16 de la misma
Decisién, comprende “todo lo que haya sido acceslble al plblico, por una descripcién
ascrita u oral, utllizacién, comerclalizacién o.cualquier otro medio antes de la fecha
de presentacién de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida®.

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

“El articulo 4 de la Decisién 344, al referirse al nivel inventivo manifiesta, que éste se
considera que existe “s/ para- una persona del oficio normaimente versada en la maleria
técnica correspondiente, esa invencién no hubiese resultado obvia ni se hublese derivado
de manera evidente del estado-de la técnica”

“Segun el tratadista José Antonio Gémez Segade, el Inventor debe acreditar los méritos que
le tomen al invento susceptible de ser amparado por una patents; en tal sentido, sdlo sl la
Invencién fruto de su investigacién y desamolio creativo constituye “un salto cualitativo en la
elaboracién de la regla técnica®, actividad intelectual minima que le permitih que su
invencién no sea evidente(no obvia) del estado de la técnica, le posibilitaré alcanzar tal
propésito. Es decir que, con el.requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotarie al
examinador técnico de un elemento que le permita concluir que a la invencion objeto de
estudio no se habria podido llegar-a partir de los conocimientos técnicos existentes en ese

.3
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momento dentro del estado de la técnica, con lo cual la invenclon se constituye en un “paso”®
més all4 de lo existente.

“En consecuencia, el nivel inventivo sa configura en consideracién de dos elementos:

a) ol estado de la técnica y,

b) la persona expearta en la tcenica Incorporada en el Invento cuya proteccidn se
solicita, quien, mediante el examen integral que lleve a cabo de la respectiva
descripciéon, debe determinar sl dicha innovacién es o no susceptible de ser
legalmente patentada.

“Sobre este tema Danlel Zuccheiino ha sostanido que:

“El estado de /a técnica es el conjunto de elementos técnicos que se han hecho
publicos antes de la fecha de presentacion de la patents,

*El experio en la lécnica es una figura ficticle a la que se recurre con el propésito
de obtener un pardmetro objetivo que permita distinguir la actividad
verdaderamente inventiva de la que no lo es. Se trataré de una persona
normalmente versada en el &mbito tecnologico a que se refiere el pretendido
invento. Su nivel de conodmlentos es méas elevado en comparacién con el nivel
de conocimientos’ del plblico en geheral, pero no excede lo que puede esperarse
de una persona - dabldamanta calificada.” Se.busca la figura de un técnico de
conocimientos medlos, pem no especlallzndoa"“

“El mismo autor ha dicho:

*Se reconoce que hay invento cuando se utlilzan medios ya conocldos, pero
combinados por primera Vez en férma tal, que de su combinacién deriva un
resultado distinto del dado. por cada uno de los medios, o por otras
combinaciones conocidas... Tamblén axiste la posibilidad de que el resultado
sea conocido, pero se llegue &'é! a ravés de nuevos medios. El titular de una
patente no tiene el derecho de evitar que un tercero obtenga el mismo
resultado por medios distintos” *

Visto lo anterior, se advierte que la Invencién en estudio no cumple el requisito de
nivel inventivo, toda vez que para un experto medio en la malerla se deriva de
manera evidente del estado dela técnica, pues los conocimientos integrantes del
estado del arte, anteriores a |a fecha de la prioridad invocada, conducen de manera
obvia a la invencién propuesta

En efecto, D1 divulga granulados a dispersarse en agua para aplicacién en
proteccién vegetal que contienen un pesticida y un sistema surfactante (o

1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD-ANDINA, Froceso 4g-1P-05.
e
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tensioactivo, segtin la solicitante) constituido por fenoles etoxilados sustituidos con
estirilo y sus comespondientes derlvados de ésteres fosforllados, donde este tipo de
surfactantes poseen dos o tres grupos estirilos y de 18 a 20 unidades de éxido de
etlleno, tal como se puede ver en los folios 185 y 186 del expediente corraspondiente
a la presente solicitud en cuestién, comespondientes a las paginas 2 y 3 del
documento D1. El tipo de derivados de triestirilfencl utilizados en la formulacién es el
tri-estirlifenol fosforilados y etoxilados. Adicionaimente dicha formulacién puede
contener metoxilignosulfonatos de sodio (ver linea 55 del folio 186).

Por ofra parte, D2 revela una composicién que contiene un pesticida y un sistema
surfactante de un éster de 4Acldo fosfdrico de fenol poliglicol éter de férmula (1)

:::)(:e o® (D

En donde R2 es de la formula

'I \'-0-‘ ﬂ:-ﬂl'ﬂ—ﬂn-ﬂr—

k4

R3 puede ser un estirlo-y.m un nimero éntero de 1 a 4, tal como se muestra en
ol folio 191 del expediente y-adiclonalmenté, el herbicida puede contener un
antiespumante del tipo lignosulfonato. Efejemplo de D2 muestra claramente que
dicho herbiclda puede sar formulado con.mono (2,4,6-tri-estiriifenolpoliglicoleter)-
ester-fosfato el cual posee de 16 a 20 unidades de éxido de etileno. Es decir, el
primer componente dal sistema surfactante en la solicitud es ldéntico al divulgado
en el documento D2.

La materia publicada en D1 y D2 pone en evidencia que la combinacién o mezcla de
un derivado de tri-estirifferiol etoxllado y fosforilado con un lignosulfonato es evidente
y derivable del estado-de la técnica para un experto medio en la materia. En
cualquiera de las antenoridades es posible encontrar la sugerencia clara de la
formulaclén de un compuesto como el mono (2,4,6-tri-estirlifenolpoliglicoleter)-ester-
fosfato o de este tipo de compuestos con un lignosulfonato, lo cual es aplicado
indiscutiblemente en las compaosiclones pesticidas.

Frente a D1, el sistema tensoactivo de las reivindicaclones 1 a 10 no tiene nivel
inventivo, porque este tlpo de composiciones en las cuales se utilizan
especificamente ios componentes del tipo a) y b) ya hablan sido divuigados, asl
como su aplicacién en las composiclones pesticidas o plaguicidas.

5
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La composicién plagulcida de las reivindicaciones 11 y 12 tampoco tiene nivel
inventivo frente a los documentos D1 y D2, porque tal composicién es apenas la
aplicacién del sistema surfactante derivable del estado de la técnica con un
plaguicida conocldo, habléndose ya sugerido tal composicién en los documentos D1 y
D2. Los métodos de las reivindicaciones 13 y 14 no son méas sino la aplicacién obvia
de la menclonada combinacion de plaguicida y sistema surfactante, también obvios,
en un cultivo. Por esta razdn, dichos métodos carecen también de nivel Inventivo.

A partir de D2 un experto medio en ia materia habria Inferido de manera obvia que el
éster fosfato utilizado por la solicitante contlene un nimero de unidades de 6xido de
etileno cuyo Intervalo esta comprendido entre 18 a 20, el cual, es bastants especifico
sl 8@ compara con el del sistema tensoactivo que se reclama, al cual, puede estar
entre 1 a 150. Como se puede observar, la informacion revelada tanto en D1 como
en D2 ponen de manifiesto las precisiones que se realizaron en la solicitud estudiada
y que fueron expresadas en las reivindicaciones dependientes 4 y 5 de la misma
solicitud.

De esta manera resulta vardaderamente obvio para dicho experfo medio en el oficio
seleccionar la magnitud de “n” o, por el contrario, ampliar el Intervalo de las distintas
posiblidades de dicha vanable comp ocurre en la primera reivindicacion e
Indiscutiblemente resuilta més que‘obvio selecclonar una sal de lignosutfonato, que
como se publicd en D1: puede ser claramente un alcoxilado de lignosulfonato.

Es de amplio conocimiento en el estado de la técnica sobre la funcién que cumplen
dichos tensioactivos en la formulacién de suspensiones, emulsiones y soluciones de
los pesticidas cual fuere, I6gicamente, la modificacin de la actividad superficlal y la
contribucién hacia el aprovechamlento o beneficlo del componente activo. En este
campo es bien conocido que los tensioactivos permiten mejorar la actividad pesticida.

Asl la formulacién que contiene un plaguicida cuaiquiera o el de férmula A reclamada
en las relvindicaciones 11 y 12, folio 208, no supone un salto en la formulacién de la

regla técnica por cuanto @ es praclsamente lo que hacen los conocedoras del arte
técnico Qmsmndlgnte - =. g

Adicionalmente, D1 y D2 bﬂr‘id'an claras sugerencias acerca de la compatibilidad
entre los lignosulfonatos y los fenoles etoxilados y fosforilados sustituldos con
estirilos, asl como su aplicaclén en los pesticidas, por lo que era a todas luces posible
que dicho experto medio en &l oﬁc:o llegara a través de ensayos convencionales de
formulacién at agente surfactante y la composicién plaguicida que se reclama. Se
considera que no existe un sa_lto en la formulacion de la regla técnica que implique
una actividad verdaderamaente Inventiva para alcanzar el privilegio solicitado.
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En cuanto a los métodos para proteger cultivos de las relvindicaciones 13 y 14, éstos
no se diferenclan de los demds méfodos convencionales de aplicacién de cualquier
formulacién plaguicida a un cultivo y por lo tanto carece completamente de nivel
inventivo.

En conclusion, el sistema tensoactivo, la composicién plaguicida y los métodos
propuestos en la presente solicitud, para un experto medio en la materia no
generan un efecto sorprendente que represente un salto tecnolégico sobre lo
conocido. Mas bien, se encuentran dentro de la linea nomal de avance tecnoldgico.

4. Respuesta del solicitante

En respuesta al requerimiento de fondo efectuado por esta Oficina, el solicitante
bédsicamente argumenta que la objecién por nivel inventivo se levantarfa por el hecho
de haber limitado el capftulo relvindicatorio al uso de un sistema tensioactivo que
contiene sales etoxiladas de ligninosulfonatos. Este argumento no puede ser
aceptado por dos razones: 1) en la reivindicacion 6 la solicitante Incluyd sales
alcoxiladas (o sea incluidas las sales metoxiladas) de ligninosulfonatos; y, 2) y méds
Importante, la diferencla entre el uso de sales etoxlladas y metoxiladas de
ligninosulfonatos no fue demostrada con suficiencia en el informe de pruebas enviado
por la solicitants, porque en. el ensayo correspondiente a la Invencién se usaron
4,820% de sal etoxllada de ligninosulfonatos, mlentras que en los ensayos
comparativos se usaron tan solo 2,8% da:la sal- metoxilada de ligninosulfonatos. Es
decir, se usé cerca de un 40% mds-de la sal etoxilada que de la sal metoxilada,
obteniéndose resultados 'que fio.se deben comparar por esta razon pero que an si
se comparan amojan unas diferencias proporcionales maa pequefias que la diferencla
existente entre las cantidades-usadas de sales etoxiladas y de sales metoxiladas.

Por lo tanto, el uso de sales etoxlladas de ligninosulfonatos en el sistema tensioactivo
reivindicado no tiene un efecto Inesperado ni somprendente, no constituye un salto
cualitativo en la técnica y habria sido derivado de manera obvia por un experfo medio
en la materia.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privileglo de patente de invencién a la creacién
denominada: “SISTEMA' . TENSOACTIVO QUE COMPRENDE UN
POLIARILFENOLFOSFATOESTER ALCOXILADO Y UNA SAL DE
LIGNOSULFONATO ALCOXILADO Y FORMULACION PLAGUICIDA QUE
CONTIENE DICHO SISTEMA".

4

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

Fax: 281 31 25

Santa Fe de Bogota, D.C., Colombla



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA ’ ’),\_9\
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUGIONDN .. 4795
Por la cual se nlega una patente de invencién

Exp. N* 00088826

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Jimena Escobar Uribe
en su calidad de apoderada de la sociedad Syngenta Particlpations AG, el contenido
de la presente resolucién, entregdndole copia de la misma, advirtiéndole que
contra ella procede el recurso de reposicibn ante el Superintendente de
Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5§ dlas héabiles
siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 26 . 07

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JAI OBAR

Doctora .
JIMENA ESCOBAR URIBE - .
Carrera 11A N* 84- 76 Of 305

Bogota D.C.
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