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

Bl

Re: Expediente No. 00.068.826
Solicitud de patente a2 nombre de
Syngenta Participations AG

Yo, MONICA ALEXANDRA HERNANDEZ CARO, identificada como
aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 94-76, Of. 305,
obrando como apoderada sustituta de la sociedad Syngenta Participations AG,
segin documento de sustitucion ancxo al presente esctito, iplerpongo recurso de
mpesiddn contra la resolucién No. 4798 del 26 de febrero de 2007, expedida por el
Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega
parcialmente el privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente
de la referencia.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

1.  Mi mandante se permite manifestar a ese despacho que se rcafirma en
todos y cada uno de los argumentos que hacen parte integrante de la respuesta al
oficio de fondo No. 8355 notificado por fijacién en lista el 3 de agosto de 2006,
presentada ante ese despacho el 30 de octubre de 2006.

2. laj i ivaci lucién .

Es necesario sefialar que el articulo 29 de la Constitucion Politica indica con toda
claridad que “¢/ debido proceso se aplicard a foda clase de aciwaciones judiciales y
administrativas”. La motivacién de los actos administrativos es, sin duda alguna,
una de las manifestaciones y garantias 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 tomado una decisién que afecta sus intereses. En este sentido, dicen
los incisos 1 de los articulos 35 y 59 del Cédigo Contencioso Administrativo que
“habisndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opimiones, y con base en las
pruebas ¢ informes disponibles, se fomard la decision que serd motivada al menos en forma
sumaria 5 dfecta a parficnlares” y ‘(.) deberd proferirse la decision defimitiva. Esta s
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moliard en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de comvenienda si es el caso”,
respectivamente (el subrayado es nuestro).

Es un principio juridico reconocido el de que las decisiones o actos de la
administracion publica que puedan afectar los derechos de los particulares no son
secrctos y, ademis, deben ellos ser susceptibles de impugnacion. Para que este
derecho a impugnar o contradecir a la administracién sea realmente efectivo, es
indispensable que los actos, decisiones o conceptos emitidos por ésta puedan ser
objeto de estudio por los particulares, estudio que, entre otras cosas, debe
comprender las razones, fundamentos o motivos circunstanciados que expliquen
y den base logica, cientffica y juridica a esos actos, decisiones o conceptos. Es por
ello que los articulos 35 y 59 del Cédigo Contencioso Administrativo estatuyen la
ineludible obligacion de motivar los actos administrativos. La jurisprudencia y
doctrina nacionales han sido enfiticas en sefialar la importancia fundamental de
la debida motivacién de los actos y decisiones de la administracién. Veamos
algunos ejemplos:

“Cuando la ley exige que el acto debe ser motivado, la expresidn de las ragones justificativas se
comvierten en un elemento formal, omyision o bace anulable por expedicidn en forma
iregulor. La doctrina y la_jurisprudencia, ademds de la exigencia legal, estiman que la
motivacidn se impone en ciertos casos por el principio de la legalidad de la administracidn, puesto

que de esta manera podra el jueg, al gemr sw control, constatar si el acto se giusta a la lgy o s
corresponde a los fines seralados en la misma.

Awungue no es ficil definir cudndo un acto debe ser motivado, la doctrina ha sentado dertas
pautas a este respecto. Asi ha sostenido que deberd motivarse el aclo (...) que estd en
contradiccion con actuaciones o docimentos que formen parte del proceso previo a su e.upedia'on,
e/ gm st ug):dc ugmendo mm.r fa:tnm seRialados como presupuestos en la ley; en fin, todo el

94 diciales barg ¢ M (- )Fmalmmtc Iamtxmon, ants

cplx:ada.r a todo.r los casos. E.rta.r jbrmrla.r Je mmau zmg'imnm y ¢l acto que las presente
como justificacion, carente de motivacion” (Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Seccién Segunda, sentencia de 30 de agosto
de 1977) (cl subrayado es nucstro).

“En lo que se refiere a los motivos ha expresado la Corporacion que la administracion_iio puede
actuar caprichosamente, sino que debe hacerlo tomando en considsracion_las drcunstancias de
becho o de derecho que en cada caso la determinen a tfomar una decision. (...) Pero también se
Hene como un axioma furidico en nuestro derecho que no basta la excistencia de un motive para
Justificar el acto administrativo simo_gwe éste debe sor real ¥ serio, adecwado o suficiente ¢
{ntimaments relacionado con la decision, es dedir, tener capacidad para justificarlo dentro de la
idea de satisfacer el interés general o piblico, para lo cual se ban dado las competencias
admmm:m ( .) La insuficiencia de los motivos es causal de mulidad del acto admrintsirativo
er, en tanto que la no c.xjpmmc de los motivos cwando a ello bhubiere lugar
o5 causal tmbm: de anwlacion del acto pero por vicio de forma, es decir, por expedicion irregular
del mismo “(Consej de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Seccién Primera, sentencia de 4 de julio de 1984) (el subrayado es nuestro).
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En el caso que nos ocupa, es claro que se ha violado de manera flagrante el
principio legal, doctrinal y jurisprudencial que ordena la motivacion seria,
adecuada, suficiente e intimamente relacionada con la decisién de la
administracién. No aparecen por ninguna parte cn la resolucion impugnada los

fundamentos cientificos, gla;gﬁ_y_d_mlhd_g, las razones técnicas completas; las

circunstancias y los motivos ficticos, especificos y pormenorizados, que
demuestren ¢c6mo resulta obvia la invencion bajo estudio o que la misma carece

de altura inventiva. De acuerdo con las reglas técnicas de andlisis de altura
inventiva no serd suficiente que el examinador sefiale las caracteristicas que
comparte la invencién en estudio con las anterioridades, sino que ademas deberi
evidenciar cémo es esa obviedad de acuerdo con las reglas técnicas sefialadas
para ello en el “Manxal para el Examen de Solicitudes de patentes de invenciin en las
Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina”y en “Guia parma
los paises en desarrollo sobre el excamen de solicitudes de patentes”.

Naturalmente, no es juridicamente correcto ni suficiente limitarse a indicar el
objeto de unos documentos concluyendo que son iguales a la solicitud en
discusién, para dar por enteramente satisfecho el requisito legal y jurisprudencial
de una verdadera y cabal motivacion administrativa que demucstre,
fehacientemente, la carencia de nivel inventivo del invento de mi mandante.
Necesariamente, tendri ese despacho que aplicar las reglas sobre el anilisis del
nivel inventivo, las cuales si bien no son parte dela reg]amentacmn en materia de
Propiedad Industrial, SI son elementos técnicos que en la prictica mundial de

patentes se tienen en cuenta m&mmmmmmmm

. i _mandants basada en una
motivacién inadecuada e msuﬁctente Enel presente cas0 como a continuacion
se demuestra, ese despacho incurri6 en el error de hacer un anélisis Hindsight, el
cual no es permitido de acuerdo con la prictica mundial de anilisis de los
exdmenes de patentes.

En el acdpite séptimo de la resolucién No. 4798 impugnada, ese despacho afirma
que las nuevas reivindicaciones 1 a 14 de la presente solicitud no cumplen con el
requisito de nivel inventivo en vista de los dos documentos EP 224845 (D1) y
EP190995 (D2)

Especificamente, ese despacho sefiala en la resolucion impugnada que: “Ex efeco,
D1 divulga granulados a dispersarse en agua para aplicacion en proteccidn vegelal que contienen
un pesticida y un sistema surfactante (o fensioactivo, segiin la solicitante) constituido por fenoles
efoxcilados sustituidos con espirilo y sus corresondientes derivados de ésteres fosforilados, donde
este #po de surfactantes poseen dos o tres grupos espirilos y de 18 a 20 unidades de d>xido de
etileno, tal como se puede ver en los folios 185 y 186 del expedients correspondients a la presente
solicitud en cuestién, correspondientes a las pdginas 2 y 3 del documento D1. El fipo de
derivados de iriestirilfenol wislizados en la formulacion es el tni-esstinlfenol fosforilados y
etoxilados. Adicionalments, dicba formulaciin puede contener metoxilignosulfonatos de sodso
(ver linea 55 del folio 186).”
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Sobre este particular me permito decir que existe una diferencia notable entre lo
divulgado por D1, que seria la anterioridad mds cercana a la materia objeto de
este solicitud, dicha diferencia radica en que el documento D1 no revela ni

sugiere la participacién de una sal de lignosulfonato alcoxi e 2
dtomos de carbono, de hecho, se puede constatar que D1 no ensefia ni sugiere

dicha partticipacion y por el contrato, D1 se encuentra dirigido al

metoxilignosulfonato.

Es asf que la técnica antetior ensefiaba etoxilatos de alquilfenol y sus derivados
aniénicos como tensoactivos y que habian sido cmpleados por muchos
productores. No obstante, las formulaciones que contenian etoxilatos de
alquilfenol no siempre proporcionaban la combinacién mds deseable de
especificaciones de disefio, es decir, una eficacia del producto, parimetros de
procesamiento y de costo. Los sistemas tensoactivos que no son de etoxilatos de
alquilfenol tradicionales, no han resultado ser sustitutos de ficil adaptacion para
los tensoactivos de etoxilato de alquilfenol.

Se habfan probado compuestos como el dodecilbencensulfonato de calcio
utilizado en conjunto con etoxilatos de dcido graso el cual es un sustituto
inaceptable del etoxilato de alquilfenol, debido al pobre desempefio en términos
de estabilidad en emulsion, toxicidad aguda, estabilidad temporal, térmica,
estabilidad fisicoquimica, dinimica de solucién, suspensién o dilucién y
estabilizacién de la viscosidad y suspension.

La incapacidad de la industria para adaptar la tecnologfa existente a fin de mejorar
las caracteristicas de los sisternas tensoactivos que contienen etoxilatos de
alquilfenol, ha impulsado el desarrollo de una linea enteramente nueva de
tensoactivos de etoxilato de alquilfenol. El desafio adicional ha sido desarrollar
nuevos tensoactivos de etoxilato de alquilfenol que se puedan hacer a partir de
materia prima ficilmente disponible y baja en costos. Es aqui donde la presente
invencién realiza un gran aporte a la técnica anterior ya que suple la necesidad
alin existente de proporcionar mejores tensoactivos de etoxilato de alquilfenol.

El solicitante de la presente mvenaon encontré de una manera mgemosa e
inventiva que al comblnar D ._.,_ afatoés W ados

_u;gmgg_ds_gubgng se proporqona un sistema tensoactlvo ventajosamente
adecuado para su utilizacién general en productos agticolas. Las composiciones

de la solicitud en estudio, en especial su sistema tensoactivo proporcionan un
desempefio superior para concentrados en suspension acuosa de plaguicidas.

Estas ensefianzas no habrian sido evidentes para una persona medianamente
versada en la materia a partir de un documento como D1, que no revela ni
sugiere que la sal de lignosulfonato sca etoxilada con un radical que posea de 2a
4 jtomos de carbono. Didjo la atencién de ese despacho al ejemplo 2 de la

] ’W"?



\\
o}

.,% Ly

q

“s.,

""ﬂ ‘-"p‘éfcrcnua en cuestion donde claramente sc sugiere que la composicién alli
revelada posee 6,0% en peso de metoxiligninsulfonato de sodio, lo cual alejaria a
la persona versada en la materia del ingrediente lignosulfonato etoxilado con 2 a
4 idtomos de carbono. Alun mis, en el folio 186 cn el renglén 55 y 56 se ilustra
que los componentes pueden ser el metoxiligninsulfonato (Vanisperse® CB),
ligninsulfonato de sodio (Botresperse® 3 A) y metilnaftalinsulfonato de sodio
(Supragil® MNS 90). Por consiguiente esta revelacién no afecta el nivel
inventivo de la presente solicitud.

Estas ensefianzas combinadas con lo revelado en el documento D2, el cual
sugiere lignosufonatos no alcoxilados como se puede constatar en el folio 191,
donde se muestra la formula para el radical R1, junto con un compuesto de
silicato, un agente dispersante, un tensoactivo, un preservante y un anticongelante
no le sugerirfa a la persona versada en la materia las composiciones de la presente
solicitud. De hecho, el tensoactivo ensefiado o sugerido en D2, es un

tributilfosfato y un lignosulfonato (véase lineas 25 y 26 del folio 192), pero en
ninguin aparte de este documento se menciona que se pueda realizar una
composlaon con un hgnggnﬂ'gnﬁg_s_tgjggm con un radical que poseade 2a 4
dtomos de catbono, como asi se revela en la presente soliciud. Es mas, la
invencién ensefia que las unidades alcoxiladas pueden ser de éxido de etileno,
de éxido de propileno o de éxido de butileno. Asf las cosas, ampoco el
documento D2 podria sugerirle al versado en la materia las composiciones de la
solicitud en estudio y mucho menos en combinacion con lo revelado en la
anterioridad D1, toda vez que ninguno de los dos documentos revela o sugiere
que se puedm obtener mezclas de hgnosulfonatos con unidades de ¢xido de

ile 1 ! ) itileno como asi se revela en
la presente sollutud y que presentaran mc]oras en los efectos técnicos.

Ademis en la resolucién impugnada también se sefiala que: “Por ofra parts, D2
revela una composicién que contiene un pesticida y un sistema swrfactante de un éster de desdo
Josfirico de fenol poligitcol éter de firmula (1)

::><; ¥

en donde R2 es de la formula
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R3 puede ser un estirilo y m un nsimero entero de 1 a 4, tal como se mussira en
el foio 191 del expediente y adicionalmente, ¢l bherbicida pusde contener un
antiespumante del tipo lignosulfonats. El ejemplo de D2 muestra claraments que
dicho berbicida puede ser formulado con mono (2,4,6-tri-estinilfenolpolighicoleter)-
ester-fosfato el cual posee de 16 a 20 unidades de dxido do etileno. Es decr, el

"'0-‘ -t'q!u'ﬂ-:ﬁl-ﬂr
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En este sentido, me permito decir que la referencia D2 puede ser que sugiera un
sistemna surfactante con un éster de icido fosforico que posee un fenol de
poliglicol éter como se muestra en el folio 191, pero lo que en realidad resulta
pertinente resaltar de la anterioridad D2 es el hecho de que no ensefia ni sugiere
que dicho sistema tensoactivo se encuentre constinido también por
lignosulfonatos etoxildos como si lo revela y sugierc la presente solicitud. Es asi
que la persona versada en la materia tampoco habria encontrado obvio combinar
la ensefianzas de D2 con lo revelado en D1, toda vez que ninguno de los dos
documentos ensefia o sugiere que los lingosulfonatos se encuentren etoxilados
con radicales de 2 a 4 dtomos de catbono, es decir que se puedan encontrat
unidades de 6xido de etileno, de propileno y/o de butileno para la sal de
lignosulfonato que participa en el sistema tensoactivo de la solicitud en estudio.

it

De hecho, me permito decir que aparentemente no hubo un entendimiento

certero por parte de ese despacho en cuanto a la materia reivindicada en esta

solicitud, toda vez que los lignosulfonanos alcoxilados deseables en esta invencion

son aqucllos se.leccxonados a pamx del grupo que consiste en hgngm.l{qnm
' ' nsulfi

tnmblen de los l.tgnosulfonatos provementes de la ﬂm&lﬂgﬂn_mma, en donde
las unidades de 6xido de alquileno introducidas varian o se alternan, por ejemplo,
entre 6xido de etileno y 6xido de propileno.

Es mis, me permito decir que ninguno de los documentos citados le enseiia o
sugiere a la persona versada cn la materia que los componentes tensoactivos
alcoxilados podrian contener mezclas de diferentes unidades de alcoxilo,
especialmente para la sal de lignosulfonato, por ejemplo EP + PO + BO.,, es
decir unidades con dos, tres y cuatro dtomos de carbono. Adicionalmente, las
anterioridades citadas también fallan en sugerirle a la persona de nivel técnico
medio los estudios en cuanto a las proporciones mis deseadas para la alcoxilacién
tanto para el poliarilfenolfosfatoéster como para el lignosulfonato, para estas tres
unidades. En este sentido, atentamente dirjo la atencién de ese despacho a la
siguiente tabla, que también aparece dentro de la descripcion de esta solictud
(véase pigina 15), donde se constata que el solicitante ensefia cuales son los
valores mis apropiados para el grado de alcoxilacién de los componentes del
sistema tensoactivo.

Xabla
Poliarilfenolfosfatoéster Lignosulfonato
alcoxilado alcoxilado
EO PO BO EO PO BO
:))r:ferencia 12150 | 12100 | 1250 | 1212 | 126 | 1a3
lh)‘r:;eribleme 4225 | 2220 | 1210 | 1a4 | 123 | 1a2
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Estas ensefianzas tampoco habrian sido evidentes para una petsona versada en la
materia a partir de lo revelado o sugerido en D1 y/o D2. Por consiguiente, es
evidente que la manera como el examinador asignado pam este estudio por patte
de ese despacho, realizé un anilisis de tipo hindsight, ya que es notable la
manera cOmo se aproximo a la materia objeto de la solicitud a través de las
anterioridades D1 y D2, sin realizar un esfuerzo para colocarse justo antes del
conocimiento de la presente solicitud y analizar si los documentos efectivamente
podrian desvirtuar la altura inventiva de esta invencion.

De otra parte, la Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta en su
resolucién No. 4798 que: ““La materia publicada en D1 y D2 pone en evidencia que la
combinacién o meggla de un derivado de ini-estinilfenol etoxilado y fosforilade com un
lgnosulfonato es evidente y derivable del estado de la técwica para un experto medio en la
materia. En cualgiiera de las anterioridades es posible encontrar la sugerendia clara de la
Jormulacion de un compuesto como el mono (2,4,6-tri-estirzlfenolpolighcoleter)-ester-fosfato o de
este tipo de compuestos com un lkignosulfonato, lo cual es aphicado indiscutiblemeente en las

composiciones pesticidas.”

En este sentido me permito decir que efectivamente se sabia de la técnica
anterior que los ctoxilatos de alquilfenol y sus denvados aniénicos son
tensoactivos conocidos en la industria, pero también se sabfa que las
formulaciones que contenian dichos ctoxilatos no siempre proporcionaban
combinaciones deseables en términos de eficacia del producto. De hecho, la
presente invencién no salié de la nada, sino por el contraro surge como
respuesta a la necesidad de nuevas alternativas para pesticidas y va mis alld de lo
revelado en la técnica y contrario a lo que afitma ese despacho no son obvias o
evidentes 2 partir de D1 y D2 las composiciones de la presente solicitud
cspecta.lmente en términos del sistema tensoactivo que comprende

vez que dichos documentos fallan en sugenrle a la pcrsona vcrsada en la materia
la posibilidad de obtener lignosulfonatos etoxilados con unidades de EO, PO y/o
BO, ya que como quedé demostrado D1 sélo sugiere la participacion de
lignosulfonatos de metoxilo y D2 ni siquiera sugiere la participacién de un
lignosulfonatos alcoxilados.

Adicionalmente, ese despacho pone de manifiesto que: “Frente 2 D1, el sistema
fensoactivo de las reivindicaciones 1 a 10 no Heme nivel imventivo, porgue este fipo de
composiciones en las cuales se uttlizan especificamente los componentes del fipo a) y b) ya habian
sido divulgados, asi como su aplicacidn en las composiciones pesticidas o plaguicidas.”

Como qued6 demostrado mis arriba en este escrito, el documento D1 enseiia o

sugiere que en las composiciones deben participar lignosulfonato de metoxilo
en su forma de sal de sodio (véase ejemplo 2, folio 188) y no revela o sugiere la

participacién dc un componente como el revelado en la solicitud en estudio, es
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contrario a lo afirmado por ese despacho, hasta el momento de la
presentacion de la prioridad de esta solicitud (20 de septiembre de 1999) no habfa
sugerencia o indicio de un sistema tensoactivo donde participara un componente
4) con un componente lignosulfonato alcoxilado de 2 a 4 atomos de carbono en
forma de una sal.

Respecto a las reivindicaciones 11 a 14, ese despacho sefiala que: “La composiaon
plagnicida de las reivindicaciones 11 y 12 tampoco fiene nivel inventivo frente a los documentos
D1y D2, porgue tal composicidn es apenas la aplicacion del sistema surfactante derivable del
estado de la técmica con un plagiicida conocido, babiéndose ya sugerido tal composicidn en los
documentos D1 y D2. Los métodos de las reivindicaciones 13 y 14 no son mds sine la
aplicaciin obvia de la mencionada combinacion de plaguicida y sistema surfactante, lambién
obvios, en un cultivo. Por tsta razgn, dichos métodos carecen también de nivel inventivo.

Las reivindicaciones 11 y 12 se encuentran enfocadas a la formulacién plaguicida
que comprende el sistema tensoactivo de la presente solicitud junto con un
plaguicida, como ya se habia expuesto anteriormente, ninguno de los
documentos D1 y D2 sugieren de manera evidente la matetia objeto de la
presente solicitud, es decit una combinacién de un pohanlfenolfosfatoestcr
alcoxilado junto con una sal de lignosu g )
catbono. En consecuencia, resulta cla.to que las rewmdmaaones 11 y 12 si
poseen altura inventiva ya que son el resultado de la participacién del sistema
tensoactivo novedoso e inventivo de la solicitud en una formulacion para plagas.
De igual forma, las reivindicaciones 13 y 14 son inventivas toda vez que el
método revelado en ellas, sirve para la proteccion de cultivos mediante el paso de
aplicar una cantidad efectiva de la formulacién comprendida por el sistema
novedoso e inventivo de la presente solicitud. Si bien, el paso de aplicar es
conocido cn la técnica, no cra conocido el paso de aplicar la formulacién
inventiva que posee el sistema tensoactivo revelado en la solicitud en estudio, por
lo cual, al poscer altura inventiva cl sistcma tensoactivo, ésta caracteristica es
conferida al método.

Ese despacho, dice también acerca de D2 y D1 que: “A pariir de D2 un experto
medio en la maieria babria inferido de manera obvia que el éster fosfato whilizado por la
solicitante contiene un nimero de unidades de dxcido de etileno cuyo intervalo estd comprendido
entre 16 a 20, ¢l cual, es bastants especifico si se compara con el del sistema tensoactivo que se
reclama, ¢l cudl, puede estar entre 1 a 150. Como se pusde observar, la informacion revelada
tanto en D1 como en D2 ponen de manifiesto las precisiones que se realizaron en la soliciind
estudiada y que fueron expresadas en las reivindicaciones dependientes 4 y 5 de la misma
solicitwd.”

“De esta manera resulta verdaderamente obvio para dicho experfo medso en ¢l oficio seleccionar
la magnitud de "'n" o, por el contrario, ampliar el intervalo de las distintas posibilidades de
dicha variable como ocurre en la primera reivindicacion ¢ indiscutiblemente resulta mds que
obvio seleccionar una sal de kignosulfonato, que como se publicd en D1 puede ser claraments un
alcoxilado de lignosulfonaty.”
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ey WS do amplio conocisiento en el estado de la ticwica sobre la funciin que cumplen dichos
‘e = pemsivactivos en la Jormulaciin de suspensiones, emulsiones y soluciones de los pesticidas cual
Sfuere, ligicamente, la modsficacion de la actividad superficial y la comtribucion bacia el
aprovechamiento o beneficio del componente activo. En este campo es bien conocido que los
tensioactivos permiten meforarla actividad pestici

En este sentido, nuevamente me permito decir que ese despacho no consideré la
caracteristica principal diferente entre lo revelado entre las anterioridades y la
invencién en estudio, que radica en la gal de lignosulfonato de 2 a 4 dtomgos de
carbono. Sin embargo, mirando en mis detalle también el éster fosfato de la
solicitud en estudio, éste presenta diferencias que tampoco habrian sido evidentes
para una persona versada en la materia, como es el hecho de que los sustituyentes
R,y R, tengan la posibilidad de set el grupo.

_[Rl-o]'n‘@m!)m

donde m es 2 6 3 y n sea de 1 a 150 y que el sustituyente R, sea
independientemente un alquileno de cadena recta o ramificada de 2 a 4 dtomos
de catbono. En contraste, lo revelado en D2 para el fosfato es que el grupo

’ \H'Oﬂlﬂ:-ﬁl!lrms.-.ml-cll-
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posea un grupo etileno de mids en su cadena lateral (-CH,-CH;-) donde n puede
tener un valor de 4 a 40, es decir de 8 a 80 dtomos de catbono y m de 1 a 4.
Estas son diferencias, junto con el hecho de que D2 no revela sales de
lignosulfonato etoxiladas, hacen que la persona versada en la materia se alejara de
la materia objeto de lz solicitud y no encontrara evidente la participacion de sales

deli etoxi de2a4it no.

Aunque la persona versada en la materia hubiera podido seleccionar la magnitud
de los subindices m y n dentro de la férmula geneml para el
poliarlfenolfosfoatoéste alcoxilado, lo que si no habria podido realizar de manera
evidente a partir de sus conocimientos promedio y de lo divulgado en D1 y D2,
es la comblnaclon de un pohanlfenolfosfatoester alcoxilado y una sal de

: - , : ya que ninguno de
estos dos docmnentos sugiere la pamupacmn de dicha sal de lignosulfonato,
porque D1 revela un metoxilignosulfonato y D2 revela lignosulfonatos no
etoxilados.

De otro lado, ese despacho afirma que: “Adiconalmente, D1 y D2 brindan claras
sugerencias acerca de la compatibilidad entre los Kgnosulfonatos y los fenoles etoxzlados y
Josforilados sustituidos con estirtlos, asi como su aplicacién en los pesiicidas, por lo que era a
todas luces posible que dicho excperio medio en el oficio lisgara a través de ensayos convencionales
de formulacién al agente surfactante y la composicion plaguicida que se reclama. Se considera
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gue no existe un salto en la formulacion de Ja regia técmica que implque wna actividad
verdaderamente inventiva para alcanzar ¢l privilsgio solicitado.”

“En cuanto a los métodes para proteger culfivos de las resvindicaciones 13 y 14, éstos no se
diferencian de los demds métedos comvencionales de aphicacion de cwalquier formulacion
plaguicida a un cultivo y por lo tanto carece completamente de nivel inventivo.”

“Enr conclusidn, el sistema tensoactivo, la composicion plaguicida y los métodos propuestos en la
presente solicitud, para un experto medio en la materia no generan un gfecto sorprendente que
represents un salto tecnoligico sobre o conocido. Mds bien, se encusniran demtro de la lkinea
normal de avance tecnoligico.”

Respecto 2 que D1 y D2 demuestran la compatibilidad ente lignosulfonatos y los
fenoles etoxilados, me petmito decit que dicho argumento expuesto por ese
despacho, no constituye un argumento contundente para desvirtuar la altura
inventiva de esta solicitud, toda vez que obviamente se sabfa en la técnica
anterior de la existencia de formulaciones con estos componentes como
tensoactivos. Sin embargo, lo que no se sabfa era la manera novedosa e inventiva
de reahzar una combmacnon de un pohanlfenolfosfatoester glcm junto con

soluaonar el problema de la necc51dad de nuevos tensoactivos de etoxilato de
alquilfenol que se puedan hacer sencillamente a partir de materia prima
facilmente disponible y efectiva en términos de costo.

Finalmente, ese despacho responde a los argumentos presentados en mi
memorial del 30 de octubre de 2006 y afirma que: “En respuesta al requerimiento de
Jfondo efectuado por esta Oficina, el solicitante bdsicamente argumenta que la objecidn por nivel
inventivo se levantaria por ¢l becho de haber limitado el capitule reivindicatorio al uso de un
Sistema lensioactivo que confiene sales efoxiladas de ligninosulfonates. Este argimento 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 mds importante, la diferencia
entre ¢l uso de sales etoxiladas y metoxdladas de Ligninosulfonatos o fue demosirada con
suficiencia en el informe de pruebas emviado por la solicitants, porgue em el ensayo
correspondiente a la invencion se usaron 4,820% de sal etoxilada de kgninosulfonates, mientras
que en los ensayos comparativos se usaron tan solo 2,8% de la sal metoxilada de
ligninosulfonates. Es decir, se wsé cerca de un 40% mds de la sal etoxilada que de la sal
moetoxcilada, obteniéndose reswltados que no se deben comparar por esta razdn pero que asin 5i se
comparan arrojan unas diferencias proporcionales mds pequerias que la diferencia existente entre
las cantidades usadas de sales etoxiladas y de sales metoxiladas.

Por lo tanto, el uso de sales etoxiladas de lgninosulfonatos en el sistema tensioactive
reivindicado no fiene un efects inesperado ni sorprendente, no constituye un salto cualitativo en la
técnica y babria sido derivado de manera obuvia por un experto medio en la maieria.”’

En primer lugar, resulta sorprendente que ese despacho no tenga en cuenta que
la reivindicacién 6 donde se expone que el componente b) es una lignina de
estraza sulfonatada alcoxilada, es una reivindicacion dependiente de la
reivindicacién 3 que a su vez es dependiente de la reivindicacion 1, es decir que
al ser en Gltimas esta reivindicacion 6 dependiente de la reivindicacidn 1, se
entiende que sus caracteristicas se encuentran limitadas por las condiciones
descritas por la reivindicacién de la cual depende, en este caso, es claro que el
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componente b) en dicha retvindicacién 6, debe ser una sal de lignosulfonato
alcoxilado de 2 a 4 dtomos de carbono, segin la limitacién expuesta en la

cliusula 1.

En segundo lugar, no se entiende la posicion el examinador en cuanto a los
resultados que ponen de manifiesto la altura inventiva de esta solicitud y que
fueron presentados con mi memorial anterior, toda vez que afirma que no se
deben comparar pero que ain asi si se comparan no arrojan diferencias
proporcionales. En este sentido, habtia que entender que en dltimas ese
despacho si acepta y realiza la comparacién entre los resultados.

As{ las cosas, nuevamente me permito decir que el Informe de Pruebas
presentado se encuentra basado en el relativo incremento de viscosidad y
separacién de los componentes el cual esti directamente asociado con la
estabilidad quimica global para cada sistemna tensoactivo. El sistema tensoactivo
de acuerdo con la solicitud comprende tri-estirilfenol fosfato ester etoxilado
“Soporphor 3D33” y una gihmmﬂmﬂu_qmg “Solucion Reax
1425E” con Triamethoxam como ingrediente activo. Esta se compard con el
sistema comprendido en la técnica anterior que se encuentra compuesto por
Triamethoxam formulado como tri-estirilfenol fosfato ester  etoxilado
“Soporphor 3D33” y una sal li ‘ : :
“Ufoxane 3A”,

A continuacibn me permito presentar de nuevo las tablas que ilustran las
proporciones de las composiciones:

Tabla 1. Composiciéon de acuerdo con la presente solicitud

Ingrediente activo de composicion; Tensoactivos, Concentraciones
adyuvantes, portadores, solventes (%opeso/peso)
Thiamethoxam (Compuesto A) 47,620
EO Triestirilfenol fosfato ester: Soptophor 3D33 4,000
. . 4,820
Antiespumante FG-10 0,100
Artaflow FL 1,000
Kelzan 0,070
Proxel GXL 0,030
Propilenglicol 1,000
Diéxido de Titanio (Ti0O,) 5,000
Agua 36,360
Total 100,000

g

ol



Tabla 2. Composicién de acuerdo con un protocolo tpico de formulacién

N

7

para una composicién basada en MO lignina con “Ultrazine NA” y

Thiamethoxam
Ingrediente activo de composicion; Tensoactivos, Concentraciones
adyuvantes, portadores, solventes (Yopeso/peso)
~ Thiamethoxam (Compuesto A) 47,620
EQ Triestitilfenol fosfato ester: Soprophor 3D33 4,000
MO ligning: Ultrazi A 2,800
Antiespumante FG-10 0,100
Attaflow FL. 1,000
Kelzan 0,070
Proxel GXL 0,030
Propilenglicol 1,000
Diéxido de Titanio (TiO,) 5,000
Agua 38,380
Total 100,000

Tabla 3. Composicién de acuerdo con un segundo protocolo tipico de
f rmulacién para una composicién basada en MO lignina con “Ufoxane
3A” y Thiamethoxam como ingrediente activo es como sigue:

Ingrediente activo de composicion; Tensoactivos, Concentraciones
adyuvantes, portadores, solventes (Yapeso/peso)
Thiamethoxam (Compuesto A) 47,620
EO Triestirilfenol fosfato ester: Soprophor 3D33 4,000
MO lignina: Ufoxane 3A 2,800
Antiespumante FG-10 0,100
Attaflow FL. 1,000
Kelzan 0,070
Proxel GXL 0,030
Propilenglicol 1,000
Diéxido de Titanio (TiO,) 5,000
Agua 38,380
Total 100,000

El método de anilisis empleado consisti6 en almacenar las composiciones
formuladas en volimenes de 100 mL en recipientes cerrados bajo presion
atmosfética normal y con una humedad de 70% a temperaturas de 20°C
(temperatura ambiente), 38°C, y 50°C por 2 meses. Luego de dicho intervalo de
tiempo, se observé que la viscosidad aumentd para las composiciones de la
técnica anterior y ademids se midié la separacion de los componentes en la
composicién particular en (%) por medio de un viscosimetro Brookfleid.

Con base en este estudio se expresé la estabilidad quimica de las composiciones
en porcentaje (%) de incremento en la viscosidad y porcentzje (%) de sepatacion



13

de los componentes en relacién a la situacién inicial. Una vez registrados los
resultados se tabularon en la siguiente tabla A

Tabla A: Estabilidad quimica de una composicién que comprende
Thiamethoxam (Compuesto A) como ingrediente activo y el sistema
tensoactivo de triestirilfenol fosfato ester etoxilado “Soprophor 3D33” y
una sal de ligninosulfonato etoxilada “Solucion Relax 1425E” de la
presente invencién

meses a 50°C

Datos de pH Viscosidad  Incremento de viscosidad Separacién
almacenamiento {mPas) (%) %)
Al inicio 6,73 697 — —_
Después de 2
meses a
temperatura 703 1 6
ambiente
Después de 2
meses a 38°C 716 3 3
Después de 2 225 4 4

Tabla B: Estabilidad quimica de una composicién que comprende
Thiamethoxam (Compuesto A) como ingrediente activo y el sistema
tensoactivo de triestitilfenol fosfato ester g¢toxilado “Soprophor 3D33” y

una sal de ligninosulfonato metoxilada “Ultrazine NA” de acuerdo a EP-
A-0224845.
Datos de pH Viscosidad  Incremento de viscosidad Separacién
almacenamiento (mPas) (%) (%)
Al inicio 5,89 860 -— -
Después de 2
rheaes @ 892 4 3
temperatura
ambiente
Después de 2
meses a 38°C 920 ! 6
Después de 2 966 12 5

meses a 50°C

Tabla C: Estabilidad quimica de una composicién que comprende
Thiamethoxam (Compuesto A) como ingrediente activo y el sistema
tensoactivo de triestirilfenol fosfato ester etoxilado “Soprophor 3D33” y
una sal de ligninosulfonato metoxiladg “Ufoxane 3A” de acuerdo con EP-

A-0224845.
Datos de pH Viscosidad Incremento de viscosidad ~ Separacion
almacenamiento (mPas) (%) (%)
Al inicio 5,62 620 e —

il

W



Después dec 2
meses a
temperatura
ambiente

653 5 5

Después de 2

meses a 38°C 696 12 6

Después de 2

meses a 50°C 709 14 8

Un incremento de la viscosidad en mis del 5% y un aumento en la separacién de
los componentes de mis del 6% se tomaron como indicios o indicativos de
problemas en la estabilidad durante el almacenamiento y por lo manto se
considerd que valores de este estilo son inaceptables en una formulacion
eficiente.

De las tablas A, B y C se puede concluir que la composicion de la presente
solicitud (Tabla A) mostr6é una mejoria en la estabilidad, toda vez que el valor de
viscosidad aumenté levemente entre su registro inicial y luego a los dos meses de
almacenamiento. Por el contrario, las composiciones de las tablas B y C
muestran un aumento considerable en su viscosidad a través del tiempo y a
diferentes temperaturas. En este sentido dirijo la atencion de esa oficina al hecho
de que si bien se utilizé en la composicién de la presente soliciud una cantidad
mayor del EQ lignina; Solucién Relax 1425E, también es cierto que se empled
una cantidad menor de agua y se esperaria que esto influyera de manera negativa
en la esmabilidad dec la composicion, toda vez que seria de esperar que las
composiciones de acuerdo con la solicitud en estudio presentaran un aumento
mayor en el valor de la viscosidad por la presencia menor de agua a diferencia de
las composiciones de las tablas 2 y 3, hecho que no sucedié y sorprendentemente
la composicién de la solicitud mostré mejores caracteristicas de estabilidad en
términos de viscosidad. Aun mids, si se analizan los resultados de la separacién de
los componentes también resulta sorprendente que las composiciones de la
solicitud en estudio no presente valores altos en porcentaje de separacion aunque
posean cantidades més bajas de agua en comparacién con las composiciones del
estado de la técnica.

En conclusién, queda demostrado que tanto la solucién planteada en esta
solicitud al problema de proveer nuevos sistemas tensoactivos de etoxilato de
alquilfenol que se puedan hacer ficilmente a partir de materia prima disponible y
los resultados inesperados en la estabilidad demostrados a través de parimetros
como la viscosidad y separacién de componentes, no habtan sido evidentes para
una persona normalmente versada en la técnica a partir de la combinacién de sus
conocimientos promedio y las ensefianzas de las anterioridades D1 y D2.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:
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a) Que de conformidad con lo previsto por los articulos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2)
y 59 (incso 2) del Codigo Contencioso Administrativo se consideren y se
tesuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas asi como
las que aparezcan con motivo de este recurso.

b) Que se revoque la resolucién No. 4798 de 26 de febrero de 2007 expedida por
la Jefe de la Division de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y
Cometcio, y se proceda a conceder el privilegio de patente para la invencién de
mi mandante.

Sefior Superntendente,

NOTARIA QUINCE (15} DEL CIRCULO DE BOGO1A

EL ANTERIOR EBQRITH] FUE PRESENTADD
FERBONALMENTE POR 30 SIGNATARIO

MeniCqg Alejondra Hernandes tavo

FUIEN BE I1DENTIFICO CON LA C©C.C.

NUMERD 52, 9240 ¥I3

D:Z% Y T.P. OC AGOEADO
N (#] 4'_ DEL C.8.4.

RECOMNOCE SU CONTENIDD COME CICRTO ¥

MANIMIELGTA QUK LA FINMA FUE PLESTA
FOR KL

FIRMA : *‘_

BOMOTA:
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Expediente No. 00068826 Patente a nombre de Syngenta Participations AG

REF:

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en la Carrera 11 A No. 94-76 Of. 305, atentamente digo a usted que
sustitiyo el poder con que obro a la doctorn MONICA ALEXANDRA
HERNANDEZ CARO domicliada en Bogot, D.C., portadora de la tasjeta
profesional No. 104,304, con las mismas facultades con que me fueron conferidas para

este caso.

Sefior Supéﬁntcndente,

JIM%’L%M RIBE

C.C. 39.779.452 de Usaquen
T.P. 68.228
Cod. 5376

Acepto sustitucién

MONICA DRA HERNANDEZ CARO

C.C. 52.220r473 de Bogoti
T.P. 104.304
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ’]/
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

CONCEPTO MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION

Radicacién N° 00-68826
Clasificacion intemacional: A 01N57/10
Concepto Técnico N° 440

Realizado nuevamente el estudio de fondo se conceptia:
1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:

Para dicho estudio se tuvieron en cuenta:

-Capitulo descriptivo folios 4 a 22 y 39 a 50

-Capitulo relvindicatorio: relvindicaclones 1 a 27, folios 114 a 118.
- Memorial de recurso de 21 de octubre de 2002, folios 117 a 122; el nuevo capitulo
relvindicatorio enviado con motivo del recurso no se acepta puesto que sigue presentando
falta de

La solicitud fue presentada el 8 de mayo de 1997 y se reivindicé expresamente prioridad
de acuerdo con el articulo 14 literal b), de la Decislén 344 de la Comisién del Acuerdo de
Cartagena, de las cormespondiente Solicitud IT MI 96A000960 de 13 de mayo de 1996.

2. OBJETO DE LA INVENCION:

La invencién se refiere a:
-un proceso para

Clasificacion Internaclonal de Patentes: A23F5/16
3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Expresa la memorialista que:"Es necesario sefialar que el articulo 29 de la Constitucion
Polltica indica con foda claridad que "el debido proceso se aplicard a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas’: 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 tomado una decisi6n que afecta sus intereses. En este sentido, dicen los
incisos 1 de los articulos 35 y 58 del Cédigo Contencioso Administrativo que "habiéndose
dado oportunidad a los Interesados para expresar sus opiniones, y con base en las
pruebas e Informes disponibles, se tomara la decision que seré motivada al menos en
forma sumarla si afecta a particulares” y “(..) deberé proferirse Ia decisién definitiva. Esta
s6 molivaré en sus aspectos de hecho y de derecho, y én los de conveniencia si es 6l
caso ‘' respectivamente (el subrayado es nuestro). Es un principio jurldico reconocido el de
que las decisiones o actos de la administracién piblica que puedan afectar los derechos
de los particulares no son secrefos y, ademés, deben ellos ser susceptibles de
impugnacién. Para que este derecho a impugnar o coniradecir a la administracién sea
realmente efectivo, es indispensable que los actos, decisiones o conceptos emitidos por
ésta puedan ser objelo de estudio por los particulares, estudio que, entre otras cosas,
debe comprender las razones, fundamentos 0 motivos circunstanciados que expliquen y
den base Iégica, cientffica y juridica a esos actos, decisiones o conceptos. Es por ello que
los articulos 35 y 59 del Codigo Contencioso Administrativo estatuyen la ineludible
obligacidn de motivar los acfos administrativos. La jurisprudencia y doctrina nacionales
han sido enféticas en seflalar la importancia fundamental de la debida motivacién de los
actos y decisiones de la administracién. Veamos algunos efemplos:



"Cuando Ila ley exige que el acto debe ser molivado, la expresién de las razones
Justificativas se convierten en un elemento formal, cuya omisién lo hace anulable por
expedicién en forma imegular. La doctrina y la jurisprudencia, ademas de la exigencia
legal, estiman que la motivacién se impone en cierfos casos por el principio de la legalidad
de fa adminisiracién, puesto que de esta manera podré el juez, al ejercer su control,
constatar si el acto se ajusta a la ley o sl corresponde a los fines sefialados en la misma.
Aunque no es fécll definir cudndo un acto debe ser motivado, la doctrina ha sentado
cierlas pautas a esfe respecto. As! ha sostenido que deberéd motivarse el acto ( .. ) que
osté en contradiccion con actuaciones o documentos que formen parte del proceso previo
a su expedicidn; el que se expide siguiendo ciertos factores seflalados como presupuestos
en la ley; en fin, todo el que cree situaciones perjudiciales para el administrado. (..)
Finalmente, la motivacion, ante todo, debe ser seria, adecuada o suficlente e Intimamente
relacionada con la decision que se pretende, rechazéndose asi la que se limita a expresar
férmulas de comodin o susceptibles de ser aplicadas a todos los casos. Eslas férmulas se
estiman insuficientes y el acto que las presente como justificacién, carente de motivacién”®
(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Segunda, sentencia
de 30 de agosto de 1977) (el subrayado es nuestro). "En lo que se refiere a los motivos ha
expresado la Corporacién que la administracién no puede aciuar caprichosamente, sino
que debe hacerio tomando en consideracién las circunstancias de hecho o de deracho que
en cada caso la determinen a tomar una decisién. (..) Pero también se tiene como un
axioma jurldico en nuestro derecho que no basta la existencia de un molivo para justificar
el acto administrativo sino que éste debe ser real y serio, adecuado o suficlente e
Intimamente relacionado con la decisién, es decir, tener capacidad para justificario dentro
de la idea de safisfacer el interés general o publico, para lo cual se han dado las
competencias administrativas. ( .. } La insuficlencia de los motivos es causal de nulidad del
acto administrativo por desviacién de poder, en tanto que la no expresion de los motivos
cuando a ello hublere lugar es causal tamblén de anulacién del acto pero por vicio de
forma, es decir, por expedicion imegular del mismo "(Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Adminisirativo, Seccién Primera, sentencia de 4 de julio de 1984) (el
subrayado es nuestro).

Después de tratar de enmarcarse en un marco constitucional, legal y de citar
jurisprudencia, afirna la memorialista: “En e/ caso que nos ocupa, eés claro que se ha
violado de manera flagrante el principio legal, doctrinal y jurisprudencial que ordena la
motivacion seria, adecuada, suficiente e Intimamente relacionada con la decisién de la
administracion. No aparecen por ninguna parte en la resolucion impugnada los
fundamentos cientificos, claros y detallados; las razones técnicas compleias; las
circunsiancias y los motivos facticos, especlificos y pormenorizados, que demuestren c6mo
resulta obvia la invencién bajo estudio o que la misma carece de altura inventiva. De
acuerdo con las reglas técnicas de andlisis de alfura inventiva no seré suficlente que el
examinador sefiale las caracteristicas que comparte la invencién en estudio con las
anterioridades, sino que ademés deberé evidenciar cémo es esa obviedad de acuerdo con
las reglas técnicas seiialadas para ello en el Manual para el Examen de Solicitudes de
patentes de invencién en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de Ia
Comunidad Andina" y en "Gula para los palses en desarrolio sobre el examen de
soliclitudes de patentes’ Naturalmente, no es juridicamente correcto ni suficiente limitarse a
indicar el objefo de unos documentos concluyendo que son iguales a la solicitud en
discusién, para dar por enteramente satisfecho el requisito legal y jurisprudencial de una
verdadera y cabal motivacién administrativa que demuestre, fehacientemente, la carencia
de nivel inventivo del invenio de mi mandante. Necesarlamente, tendra ese despacho que
aplicar las reglas sobre el andlisis del nivel inventivo, las cuales si blen no son parte de Ia
reglamentacion en materia de Propiedad Industrial, S/ son elementos técnicos que en la
préctica mundial de patentes se tienen en cuenta y que son Utlles para poder mofivar
debidamente la falta de novedad y de nivel inventiva que en este caso, deriva en la
negacion del privilegio de patente para la invencibn de mi mandante, basada en una
moftivacién Inadecuada e insuficiente. En el presente caso como a continuacién se
demuestra, ese despacho Incurrid en el error de hacer un andlisis Hindsight, el cual no es
permitido de acuerdo con la préctica mundial de anélisis de los examenes de pafentes.”
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Esta oficina considera que la memorialista ha hecho las anteriores afirmaciones sin ningin cﬁ

sustento técnico que las soporte utllizando, ella sl, "férmulas de comodin o susceptibles de
ser aplicadas a todos los casos”, pero que no se aplican a la resolucién que impugna. La
memorialista se apresura a llegar a una conclusién sin haber mostrado su argumentacion.
Asevera algo totalmente alejado de la verdad como es afirmar que esta oficina se ha
limitado, en la resolucién impugnada a “indicar e/ objefo de unos documentos concluyendo
que son iguales a la solicitud en discusién, para dar por enferamente satisfecho el
requisito legal y jurisprudencial de una verdadera y cabal motivacién administrativa que
demuestre, fehaclentemente, Ia carencla de nivel inventivo®, cuando a continuacion cita los
términos de la resolucién impugnada y cualquier persona puede leer que hay una
motivacién que va mucho mas alld de indicar documentos y afirmar que son iguales. El
objeto de la solicitud en cuestién fue afectado por nivel inventivo, luego esta oficina no
podia limitarse a afirar que los documentos encontrados en el arte previo son Iguales a
la divuigacion hecha por la solicitante. No obstante que la memorialista expresa que no
son claros ni detallados “los fundamentos cientlficos” ni completas “Jas razones técnicas® o
pormenorizados y especificos “/as circunstanclas y los motivos facticos. .. que demuestren
cémo resulta obvia la invencion bajo estudio o que la misma carece de altura inventiva”,
ella misma no indica qué parte de la argumentacién que justifica la declsién le parece
incompleta o qué tipo de fundamentos habrla querido ella encontrar en la resolucion
impugnada. Una vez més se convierte en afirmacion gratulta y sin fundamento. Ademas,
menciona la memorialista unas “reglas sobre el andlisis del nivel inventivo, las cuales s
bien no son parte de la regiamentacion en materia de Propledad Industrial, S/ son
elemenios técnicos que en la préctica mundial de patentss se tienen en cuenta” que segin
la memorialista no fueron seguidas por esta oficina, sin indicar exactamente a que se
refiere en el caso concreto.

Prosigue la memorialista su arguementacién: “En e/ acépite séptimo de la resolucién No.
4798 impugnada, ese despacho afirma que las nuevas reivindicaciones 1 a 14 de Ia
presente solicitud no cumplen con el requisito de nivel invenliva en vista de los dos
documentos EP 224845 (D1) Y EP190995 (D2). Especlficamente, ese despacho seflala en
la resolucién Impugnada que: '‘En efecto, DI divuiga granulados a dispersarse en agua
para aplicacién en proteccién vegetal que contienen un pesticida y un sistema surfactante
(o tensioactivo, segiin la solicllante) constituido por fenoles etoxilados sustifuidos con
espirilo y sus comrespondientes derivados de éteres fosforilados, donde este tipo de
surfactantes poseen dos o tres grupos espirilos y de 18 a 20 unidades de 6xido de etileno,
tal como se puede ver en los folios 185 y 186 del expediente correspondiente a la presente
solicitud en cuestién, comrespondlentes a las péginas 2 y 3 del documento DI. El tipo de
derivados de triestiriifenol utilizados en la formulacion es el tri-esstirilfenol fosforilados y
efoxilados. Adicionaimente, dicha formulacién puede contener metoxilignosulfonatos de
sodlo (ver linea 55 del folio 188)." Sobre este particular me permito decir que existe una
difererencia notable entre lo divuigado por D1, que serfa la anterioridad més cercana a la
materia objeto de aste solicitud, dicha diferencia radica en que el documento D1 no revela
nl suglere la participacién de una sal de lignosulfonato alcoxilada de 2 a 4 étomos de
carbono, de hecho, se puede constatar que D1 no ensefia ni sugiere dicha participacién y
por el contrario, D1 se encuentra dirigido al mefoxilignosulfonato.” Esta oficina se ve
precisada a indicar que una sal de lignosulfonato alcoxilada QUIMICAMENTE es lo mismo
que el metoxilignosulfonato divulgado en D1, el cual es otra manera de expresar la misma
sustancia de una manera general. La expresién metoxi es una realizacion especifica de
alcoxi. De esta manera, la memorialista le cede la razén a esta oficina para haber negado
la solicitud en cuestién.

Continda la memorialista: “Es as/ que la técnica anterior enseflaba eloxilatos de alquilfenol
y sus derivados anibnicos como lensoactivos y que hablan sido empleados por muchos
productores. No obsiante, las formulaciones que contenian etoxllatos de alquitfenol no
siempre proporcionaban la combinacion méas deseable de especificaciones de diseflo, es
decir, una eficacia del producto, parémetros de procesamiento y de costo. Los sistemas
tensoactivos que no son de eloxilatos de alquilfenol tradicionales, no han resulfado ser
sustitutos de fécil adaptacién para los tensoactivos de efoxilato de alquilfenol. Se hablan
probado compuestos como el dodecilbencensulfonato de calcio utilizado en conjunio con



etoxilatos de &cido graso el cual es un sustituto inaceptable del etoxilato de alquilfenol,
debido al pobre desempefio en términos de estabilidad en emulsién, loxicidad aguda,
establlidad temporal, térmica, establilidad fisicoquimica, dindmica de solucion, suspension
o dilucién y estabilizacién de la viscosidad y suspensién. La incapacidad de la industria
para adaptar la tecnologla existente a fin de mejorar las caracteristicas de los sistemas
tensoactivos que contienen etfoxilatos de alquilfenol, ha impulsado el desamolio de una
linea enteramente nueva de fensoactivos de efoxilato de alquilfenol. El desaflo adicional
ha sido desarrollar nuevos tensoactivos de efoxilato de alquilfenol que se puedan hacer a
partir de materia prima facilmente disponible y baja en costos. Es aqui donde la presente
invencién realiza un gran aporte a la técnica anterior ya que suple la necesidad ain
existente de proporcionar mejores tensoactivos de etoxifato de alquilfenol. El solicitante de
la presents Invencién encontr6 de una manera ingeniosa e inventiva que al combinar
pollarilfenolfosfatoésteres alcoxilados o sales o formas de acidos de los mismos con sales
de lignosulfonafo alcoxilado de 2 a 4 alomos de carbono se proporciona un sistema
tensoactivo ventajosamente adecuado para su utllizacion general en productos agricolas.
Las composiciones de la solicitud en estudio, en especial su sistema tenscactivo
proporcionan un desempefio superior para concenirados en suspensién acuosa de
plaguicidas. Estas enseflanzas no habrlan 8ido evidenles para una persona
medianamente versada en la materia a partir de un documento como D1, que no revela ni
sugiere que la sal de lignosulfonato sea eloxllada con un radical que posea de 2 a 4
élomos de carbono. Dirijo la atencién de ese despacho al ejemplo 2 de la referencia en
cuestién donde claramente se sugiere que la composicién alll revelada posee 6,0% en
peso de meloxiligninsulfonato de sodio, lo cual alejarla a la persona versada en ia materia
del ingrediente lignosulfonato etoxilado con 2 a 4 4tomos de carbono. Adn més, en el follo
188 en el renglon 655 y 56 se ilustra que los componentes pueden ser el
metoxiligninsulfonato (Vanisperse® CB), ligninsulfonato de sodio (Borresperse® 3 A) Y
metilnaftalinsulfonato de sodio (Supragik® MNS 90). Por consigulente esta revelacién no
afecta el nivel inventivo de la presente solicitud.” En respuesta a la anterior argumentacion
de la memorialista, esta oficina reconoce que ha explicado, una vez mas, el problema
técnico que pretendid resolver y la solucién aplicando el sistema tensioactivo relvindicado
en la solicitud denegada. Pracisaments, se trataba de mejorar tensioactivos de etoxilatos
de alquilfenol, lo cual no fue debidamente demostrado de manera convincente por la
solicitante en el capitulo descriptivo. Por lo mismo, esta oficina debe insistir en que D1 Sf
revela un sistema tensioactivo que contiene, ademas del poliarilfenolfosfatoéter alcoxilado
y el poliarilfenoléter alcoxilado de la reivindicacién 1 de la solicitud denegada, una sal de
lignosulfonato metoxilada. El grupo metoxi es una realizaclén particular del grupo alcoxi.
En la pdgina 18 de la descripcién, follo 18 del expedients, se define lignosulfonato
alcoxilado como el producto de la reaccién obtenido mediante la alcoxilacién de
lignosulfonatos con un 6xido de alquileno. Dentro de esta definicién cabe perfectamente el
lignosulfonato metoxilado que se divuiga en D1. Si D1 hubiera divulgado que la sal de
lignosulfonato alcoxilada tenfa un radical de 2 a 4 4tomos de carbono, la solicitud’ habria
sido denegada por falta de novedad. La divulgacién de D1 no habria alejado a un técnico
medio en la materia de emplear diferentes grupos alcoxi, sino por el contrario divuiga un
sistema tensloactivo muy similar al reivindicado, con la (nica diferencia en un atomo de
carbono en el grupo alcoxi, cuyo uso habria sido obvio experimentar en una Investigacién
de rutina. Por lo tanto, la memorialista confunde claramente el concepto de novedad con el
de altura inventiva ya que pretende que el documento D1 sea idéntico al objeto de la
solicitud denegada para aceptar que éste no tiene altura inventiva. Luego, no es
procedente reconocer altura inventiva a un sistema tensioactivo que comprende a los dos
componentes que lo caracterizan cuando en un documento del estado de la técnica se
divuiga un sistema tensioactivo con los mismos dos componentes que caracterizan al
sistema reivindicado en la solicitud denegada con la unica diferencia de un &tomo de
carbono en el grupo alcox] del lignosulfonato. Para un técnico en la materia es evidente,
de su acervo basico de conocimientos, que se pueden usar grupos alcoxi con diferentes
nimeros de 4tomos de carbono porque eso entra en el objeto de cualquier investigacion
de rutina.

Agrega la memorialista: "Estas enseflanzas combinadas con lo revelado en el documento
D2, ol cual sugiers lignosufonatos no alcoxilados como se puede constatar en el folio 191,



donde se muestra la fdrmula para el radical R1, jJunto con un compuesto de silicato, un
agente dispersants, un tensoactivo, un preservante y un anticongelante no le sugerirfa a la
persona versada en la materia las composiciones de la presente solicitud. De hecho, el
tensoactivo enseflado o sugerido en D2, es un tributilfosfato y un lignosulfonato (véase
lineas 25 y 26 del folio 192), pero en ningun aparte de este documento se menciona que
86 pueda realizar una composicion con un lignosulfonato efoxilado con un radical que
posea de 2 a 4 4fomos de carbono, como as! se revela en la presente solicitud. Es més, la
invencién ensefla que las unidades alcoxiladas pueden ser de 6xido de etileno, de éxido
de propileno o de Oxido de butileno. Asl las cosas, tampoco el documento D2 podria
sugeniie al versado en la maleria las composiciones de la soliciiud en estudio y mucho
menos en combinacién con lo revelado en la anterioridad D1, loda vez que ninguno de los
dos documentos revela o sugiere que se puedan obtener mezclas de lignosulfonatos con
unidades de Oxido de etileno, de 6xido de propileno 0 de éxido de butileno como as! se
revela en la presente solicitud y que presentaran mejoras en los efecios técnicos.” En
respuesta a este argumento, esta oficina quiere recalcar que la Unica diferencia entre las
ensefianzas del arte previo y el objeto reivindicado es tan pequefia que incluso D2,
habiendo divulgado un sistema tensioactivo con el components a y b del sistema
reivindicado en la solicitud denegada, también es muy cercano porque menciona un
lignosulfonato, sin indicar sl es alcoxilado o no. Esta oficina considera que el sistema
tensioactivo reivindicado presenta tan pocas diferenclas frente al arte previo y no se
soportd inicialmente por ningun resultado cuantificado ventajoso en cuanto se refiere a la
establlidad en emulsion, toxicidad aguda, estabilidad temporal y térmica, estabilidad
quimica y fisica, dindmica de solucién, suspensién o dilucién, y estabilizaciéon de
viscosidad y suspension; todas estas caracteristicas mencionadas por la solicitante en la
pagina 2 de la descripcion, folio 4 del expediente, como propiedades a ser mejoradas pero
que no s demostrd como mejoradas univocamente inicialmente en la descripcién.

Continda la memorialista: “Ademéds en la resolucién impugnada también se sefiala que:
"Por otra parte, D2 revela una composicion que contiene un pesticida y un sistema
surfactante de un éster de acido fosférico de fenol poliglicol éter de férmula (I) en donde
R2 es de la formula (que aparece en follos 217, 234 y 228) R3 puede ser un estirilo y m un
numero entero de 1 a 4, tal como se muestra en el folio 191 del expedienfe y
adicionalmente, el herbicida puede contener un antiespumante del tipo lignosulfonato. El
ejemplo de D2 muestra claramente Que dicho herbicida puede ser formulado con mono
(2,4, 6-tri-estirilfencipoliglicoleter)esterfosfato el cual posee de 16 a 20 unidades de éxido
de etileno. Es decir, el primer componente del sistema surfactante en la solicitud es
idéntico al divuigado en el documento D 2. " En este sentido, me permito decir que /a
referencia D2 puede ser que sugiera un sistema surfactante con un éster de &cido
fosférico que posee un fenol de poliglicol éter como se muestra en el folio 191, pero lo que
en realidad resulta pertinente resaliar de la anterioridad D2 es el hecho de que no ensefia
ni sugiere que dicho sistema tenso activo se encuenire constiiuido también por
lignosulfonatos etoxilados como s/ lo revela y sugiere la presente solicitud. Es asl que /a
persona versada en la materia tampoco habria encontrado obvio combinar la ensefianzas
de D2 con lo revelado en D1, toda vez que ninguno de los dos documentos ensefia 0
sugiere que los lignosulfonatos se encuentren eloxilados con radicales de 2 a 4 dlomos de
carbono, es decir que se puedan encontrar unidades de dxido de elileno, de propileno y/o
de butlleno para la sal de lignosulfonato que participa en el sistema tensoactivo de la
solicitud en estudio.” Con respecto a este argumento, si bien D2 no especifica que los
lignosulfonatos usados en el sistema tensioactivo junto con el componente a) (que
coincide plenamente tanto en D2 como en la solicitud denegada), no existe ninguna
sugerencia para que un técnico en la materia que lo aleje de usar lignosulfonatos
alcoxllados. Mas precisamente, en D1 se sugiere usar lignosulfonatos metoxilados que es
una modalidad de los lignosulfonatos alcoxilados. En la descripcion no se encontré
resultado alguno que soporte una ventaja del uso de los lignosulfonatos alcoxilados frente
a solo los lignosulfonatos. Por lo tanto, no es posible evidenciar una altura inventiva, un
satto cualitativo en la técnica.

Agrega la memorialista: “De hecho, me permito decir que aparentemente no hubo un
entendimiento certero por parte de ese despacho en cuanto a la materia reivindicada en
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esta solicitud, toda vez que los lignosulfonatos alcoxilados deseables en esta invencién ’\9‘
son aquelios seleccionados a partir del grupo que consiste en lignosulfonatos etoxilados,
lignosulfonatos propoxilados. y lignosulfonatos buloxilados y también de Ilos
lignosulfonatos provenientes de la alcoxilacién mixta, en donde las unidades de éxido de
alquileno introducidas varlan o se alternan, por ejemplo, entre 6xido de etileno y éxido de
proplleno. Es més, me permito decir que ninguno de los documentos citados le enseria o
sugiere a la persona versada en la materia que los componentes fensoactivos alcoxilados
podrian contener mezclas de diferentes unidades de alcoxilo, especialmente para la sal de
lignosulfonato, por ejemplo EP + PO + BO., es decir unidades con dos, tres y cualro
adltomos de carbono. Adicionalmente, las anterioridades citadas también fallan en sugeririe
& la persona de nivel técnico medio los estudios en cuanto a las proporciones mas
desovadas para la alcoxilacion tanfo para el poliarilfenclfosfatoéster como para el
lignosulfonato, para estas tres unidades. En este sentido, atentamente dirijo la atencién de
ese despacho a la siguiente tabla, que también aparece deniro de la descripcién de esta
solicitud (véase pégina 15), donde se constala que el solicitante ensefla cuales son los
valores mds apropiados para el grado de alcoxilacién de los componentes del sistema
tensoactivo.” (se indica la tabla que esta en el folio 17 del expediente). Estas enseflanzas
tampoco habrian sido evidentes para una persona versada en la materia a partir de lo
revelado o sugerido en D1 y/o D2. Por consigulente, es evidente que la manera como el
examinador asignado para este estudio por parte de ese despacho, realizé un andlisis de
tipo hindsight, ya que es nofable la manera como se aproximé a la materia objeto de la
solicitud a traves de las anterioridades D1y D2, sin realizar un esfuerzo para colocarse
justo antes del conocimiento de la presente solicitud y analizar si los documentos
efectivamente podrian desvirtuar la allura inventiva de esta invencién." Ante este
argumento de la memorialista, esta oficina insiste en que el lignosulfonato metoxilado,
junto al componente a) del sistema tensioactivo (poliarilfenoifosfatoéster), es un
compuesto muy cercano al lignosulfonato alcoxilado con dos a cuatro 4tomos de carbono,
porque es el mismo lignosulfonato alcoxilado solo que con un étomo de carbono. Si blen
es cierto que D1 no divulga el grado de alcoxilacion del lignosulfonato, para un técnico
medio en la materia, a partir del acervo de sus conocimientos, resultaba evidente variar
una sola variante que es pasar de metoxilado a etoxilado, propoxilado o butixllado. De un
sistema surfactante, caracterizado por tener un componente a) tan complejo como el que
aparece on la primera reivindicacién, por tener un componente b) que es un lignosulfonato
alcoxilado, la solicitante sélo ha modificado el mismo grupo alcoxi en un solo dtomo de
carbono. La tabla indica valores del grado de alcoxilacion empleados, pero ni siquiera se
muestran los resultados logrados con estos compuestos. La posibilidad de que los
componentes tensoactivos alcoxilados pueden tener mezclas de diferentes unidades de
alcoxlio se ilustra en las formulas | a lll del documento D1, en las que se puede ver que el
grupo alcoxilo puede tener de 2 a 3 4&tomos de carbono y diferentes grados de alcoxilaclén
a partir de 2. El hecho de usar grupos alcoxilo con diferentes grados de etoxilacién es
bastante conocido a cualquier técnico medio versado en la matsria. Luego, la memorialista
no 86 ajusta a la realidad cuando afirma lo contrario. Por otra parte, si bien en la
descripcion de la solicitud denegada se ilustra sobre “/as proporciones més deseadas para
la alcoxilacién tanto para el poliarilfenolfosfatoéster como para el lignosulfonato”, estas
proporciones son tan amplias que cualquier técnico en la materia las habria derivado de
manera evidente. Ademas, dichas proporciones no se reivindicaron en la solicitud
denegada. Con respecto al examen “hindsight” que supuestamente realizd esta oficina es
preciso Indicar que esta oficina se situ6 en el momento en que se hicieron las
publicaciones D1 y D2, se constatd que el sistema tensioactivo reivindicado por la
solicitante ya era conocido para los mismo efectos, con excepcion del alcoxilado, que
pasaba de un metoxilado a un etoxilado, sin reportar mejoras por ese cambio. Se tomé en
cuenta que es comun en la técnica variar el nimero de atomos de carbono del grupo
alcoxido, asi como el grado de alcoxilacion. Entonces, se llegd a la conclusién de que el
objeto reivindicado se derivaba de manera evidente del estado de la técnica por parte de
una persona medianamente versada en la materia. Luego, esta oficina no puede estar de
acuerdo con la memorialista en el sentido de haberse realizado un examen "hindsight”.

De ofra parte afirna la memorialista: "la Superintendencia de Industria y Comercio
manifiesta en su resolucién No. 4798 que: ‘La materia publicada en DI y D2 pone en
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evidencia que la combinacién o mezcla de un derivado de fri-estirilfencol etoxilado y
fosforilado con un lignosulfonato es evidente y derivable del estado de la técnica para un
experto medio en la materia. En cuaiquiera de las anterioridades es posible enconirar la
sugerencia clara de la formulacién de un compuesto como el mono (2,4,6-Iri-
estiriffenoipoliglicoleter)-esterfosfato o de esie tipo de compuestos con un lignosulfonsto, io
cual es aplicado indiscutiblernente en las composiciones pesticidas. " En este sentido me
permito decir que efectivamente se sabla de la técnica anterior que los etoxilatos de
alquiffenol y sus derivados anibnicos son tensoactivos conocidos en la industria, pero
también se sabla que las formulaciones que contenfan dichos eloxilatos no siempre
proporcionaban combinaciones deseables en términos de eficacia del producio. De hecho,
la presente invencién no salié de la nada, sino por el contrario surge como respuesta a la
necesidad de nuevas alternativas para pesticidas y va més allé de lo revelado en la
técnica y contrario a lo que afirma ese despacho no son obvias o evidentes a partir de D1
y D2 las composiciones de la presente solicitud especiaiments en términos del sistema
tensoactivo que comprende lignosulfonato etoxilado con unidades de 2 a 4 dfomos de
carbono, foda vez que dichos documenios fallan en sugeririe a la persona versada en la
materia la posibilidad de obtener lignosulfonatos efoxilados con unidades de EQ, PO y/o
BO, ya que como quedé demostrado D1 séio sugiere la participacion de lignosulfonatos de
metoxlio y D2 ni siquiera sugiere la participacion de un lignosulfonatos alcoxilados.” La
memorialista pasa por alto que en la descripcién tomada en cuenta para el anélisls de
nivel inventivo no figura dato alguno sobre un mejoramiento en la eficacia del produicto. Ya
se ha discutido que D1, al sugerir la participacién de lignosulfonatos de metoxilo, anticipa
también la participacion de otros lignosulfonatos de alcoxilo porque es comdn en la
materia variar el nimero de atomos de carbono en los alcoxilatos. Frente a D1, la
diferencia del objeto reivindicado es tan pequefia que era faciimente superable por un
técnico en la materia. Es declir, el adverblo “sélo® usado por la memorialista al decir que D1
suglere que el lignosulfonato metoxliado es decisivo. D1 no solo divuiga que la
participacién de lignosulfonatos de metoxilo, sino tamblén divuiga el componente a) del
sistema tensioactivo reivindicado, objeto de la solicltud denegada. El documento D1 no
debla sugerr que al lignosulfonato metoxilado se le puede modificar el nimero de dtomos
de carbono porque esa es una practica comun en la técnica, conocida por cualquier
técnico medio en la materia. Con respecto a D2, este documento no sélo divuiga también
el componente a) del sistema tensioactivo relvindicado en la solicitud denegada, sino que
también divuiga al lignosulfonato, representante de sustancias muy conocidas en la
técnica por su capacidad de alcoxilarse.

Adicionaimente expresa la memorialista: "ese despacho pone de manifiesto que: 'Frente a
D1, el sisterma tensoactivo de las relvindicaciones 1 a 10 no tiene nivel inventivo, porque
este tipo de composiciones en las cuales se utilizan especificamente los componentes del
tipo a) y b) ya habfan sido divulgados, asf como su aplicacién en las composjciones
pesticidas o plaguicidas. " Como quedé demostrado més amiba en esle escrifo, el
documento DI enseila 0 sugiere que en las composiciones deben participar lignosulfonato
de metoxilo en su forma de sal de sodio (véase ejemplo 2, folio 188) y no revela o suglere
la periicipacién de un componente como el revelado en la solicitud en estudio, es 'decir
una sal de lignosulfonato alcoxilado de 2 a 4 é&tomos de carbono es decir que pueda
participar como un lignosulfonato con unidades EO, PO y/o BO, contrario a lo afirmado por
ese despacho, hasta el momento de la presentacién de la prioridad de esta solicifud (20 de
septiembre de 1999) no habla sugerencia o indicio de un sistema tensoactivo donde
participara un componente 8) con un componente lignosulfonato alcoxilado de 2 a 4
atomos de carbono en forma de una sal.” Con el argumento anterior, la memoriallsta esta
demostrando la novedad del objeto reivindicado en la solicitud denegada, lo cual no esta
en discusién. Lo que esta claro es que una pequefia variaclén en un sistema tensioactivo
de un nimero de 4tomos de carbono, de 1 a 2, en el grupo alcoxilo no es relevante y si era
evidente de derivar para un técnico a partir de D1.

Agrega la memorialista: “Respecfo a las reivindicaciones 11 a 14, ese despacho sefiala
que: "La composicién plaguicida de las reivindicaciones 11 y 12 tampoco tiene nivel
inventivo frente a los documentos DI y D2, porque tal composicién es apenas la aplicacién
del/ sistema surfactante derivable del estado de la técnica con un plaguicida conocido,
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habléndose ya sugerido tal composicién en los documentos DI Y D 2. Los métodos de las
reivindicaciones 13 y 14 no son mds sino la aplicacién obvia de la mencionada
combinacién de plaguicida y sistema surfactante, también obvios, en un cultivo. Por esta
razon, dichos métodos carecen también de nivel inventivo.Las reivindicaciones 11 y 12 se
encuentran enfocadas a la formulacién plaguicida que comprende el sistema tensoactivo
de la presente solicitud junto con un plaguicida, como ya se habla expuesto anteriormente,
ninguno de los documentos D1 y D2 sugieren de manera evidente la materia objeto de la
presente solicitud, es decir una combinacién de un poliarilfenolfosfatoéster alcoxilado junto
con una sal de lignosulfonato alcoxilado de 2 a 4 dlomos de carbono. En consecuencia,
resulta claro que las relvindicaciones 11 y 12 sl poseen altura inventiva ya que son el
resultado de la participacién del sisterna tensoactivo novedoso e inventivo de la solicitud
en una formulacion para plagas. De igual forma, las relvindicaciones 13 y 14 son
inventivas toda vez que el método revelado en ellas, sirve para la proteccién de cultivos
mediante el paso de aplicar una cantidad efectiva de la formulacién comprendida por el
sisterna novedoso e inventivo de la presente sollcitud. Si bien, el paso de aplicar es
conocido en la técnica, no era conocido el paso de aplicar la formulacion inventiva que
posee el sistema tensoactivo revelado en la solicitud en estudio, por lo cual, al poseer
altura inventiva el sistema tensoactivo, ésta caracteristica es conferida al método.” Esta
oficina considera que aplicar un sistema tensioactivo es sinébnimo de usar y los usos no
son susceptibles de proteccidon mediante patente. Esto por un lado. Por otra parte, esta
oficina ha demostrado que variar el nimero de dtomos de carbono en el grupo alcoxlio del
lignosulfato de sodio, de1 a 2, en un sistema surfactante muy bien conocido, no tiene
altura inventiva. Luego, aplicar tal sistema surfactante o tensioactivo no tiene tampoco
aftura inventiva.

Agrega la memorialista: “Ese despacho, dice también acerca de D2 y D1 que: "A partir de
D2 un experto medio en la materia habria inferido de manera obvia que el éster fosfato
utilizado por la solicitante contiene un numero de unidades de Oxido de etlleno cuyo
intervalo estd comprendido entre 18 a 20, el cual, es bastante especlifico s/ se compara
con el del sistema tensocactivo que se reclama, el cuél, puede estar entre 1 a 150. Como
se puede observar, la informacién revelada tanto en DI 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 resulfa
verdaderamente obvio para dicho experto medio en el oficio seleccionar la magnitud de "n*
o, por el contrario, ampliar el intervalo de las distintas posibilidades de dicha variable como
ocurre en la primera reivindicacion e indiscutiblemente resulta mas que obvio seleccionar
una sal de lignosulfonato, que como se publicé en D1 puede ser claramenie un alcoxilado
de lignosulfonato. " Es de amplio conocimiento en el estado de la técnica sobre la funcion
que cumplen dichos tensioactivos en la formulacién de suspensiones, emulisiones y
soluciones de los pesticidas cual fuere, l6gicamente, la modificacion de la actividad
superficial y la contribucién hacia el aprovechamiento o beneficio del componente activo.
En este campo es bien conocido que los tensioactivos permiten mejorar la actividad
pesticida. " En este sentido, nuevamente me permito decir que ese despacho no considero
la caracteristica principal diferente entre lo revelado entre las anterioridades y la invencion
en estudio, que radica en la sal de lignosulfonafo de 2 a 4 alomos de carbono. Sin
embargo, mirando en mas detalle también el 6ster fosfato de la solicitud en estudio, éste
presenta diferencias que tampoco habrian sido evidentes para una persona versada en ia
materia, como es el hecho de que los sustituyentes R3 y R4 tengan la posibilidad de ser el
grupo. (ver formula del folio 238 del expediente, pagina 9 del memorial del recurso de
reposicion) donde m es 2 6 3 y n sea de 1 a 150 y que el sustituyenlie Rl sea
independientemente un alquileno de cadena recta o ramificada de 2 a 4 étomos de
carbono. En conlrasie, lo revelado en D2 para el fosfato es que el grupo (ver férmula en el
mismo folio 238 del expediente) posea un grupo etlleno de més en su cadena lateral (-
CH2-CH2-) donde n puede tener un valor de 4 a 40, es decir de 8 a 80 dtomos de carbono
y m de 1 a 4. Estas son diferencias, junto con el hecho de que D2 no revela sales de
lignosulfonato efoxiladas, hacen que la persona versada en la materia so alefara de la
materia objefo de la solicitud y no encontrara evidente la participacién de sales de
lignosulfonato etoxiladas de 2 a 4 &tomos de carbono.” Valga la oportunidad para Indicar
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que tanto la solicitante en su Ultimo capitulo reivindicatorio como la memorialista del
recurso de reposicién han venido cometiendo un error de trascripcién en la férmula ,
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la cual es la correcta por aparecer en la solicitud original y en la solicitud cuya prioridad se
reivindicéd y no la férmula que aparece en el memorial del recurso en el folic 238 y en el
capitulo reivindicatorio en el folio 205. Dicho sustituyente es opcional junto con el
hidrdgeno. A pesar de los requerimientos hechos por esta oficina la solicitante nunca limitd
a esa opcion el alcance de la proteccion pedida. El hecho de que tal opcidn no aparezca
en D1 o D2 no aleja a un técnico en la materia. Por otro lado, no es significativa la
diferencia de un atomo de carbono en el grupo alcoxilo y dicha diferencia no le quita nada
al hecho de que el componente a) del sistema tensloactivo ya se conocla junto con el
componente lignosulfonato alcoxilado del componente b) del mismo sistema.

Agrega la memorialista: "Aunque la persona versada en la materia hubiera podido
seleccionar la magnitud de los subindices m y n dentro de la formula general para el
poliarilfenolfosfoatodste alcoxilado, lo que si no habria podido realizar de manera evidente
a partir de sus conocimientos promedio y de lo divuigado en DI y D2, es la combinacién de
un poliarilfenolfosfatoéster alcoxilado y una sal de lignosulfonato alcoxilado de 2 a 4
4tomos de carbono ya que ninguno de estos dos documentos sugiere la participacién de
dicha sal de lignosulfonato, porque DI revela un meloxilignosulfonaio y D2 revela
lignosulfonatos no etoxilados.” Al respecto esta oficina ya se ha pronunciado en més de
una vez en el presente concepto.

Agrega la memorialista: “De oiro lado, ese despacho afirma que: "Adicionaimente, DI y D2
brindan claras sugerencias acerca de la compatibilidad entre los lignosulfonatos y los
fenoles etoxilados y fosforilados sustituidos con estirllos, asl como su aplicacién en los
pesticidas, por lo que era a todas luces posible que dicho experto medio en el oficio llegara
a través de ensayos convencionales de formulacién al agente surfactante y la composicion
plaguicida que se reclama. S e considera que no existe un salfo en la formulacién de la
regla técnica que implique una actividad verdaderamente inventiva para alcanzar 6l
privilegio solicitado. " “En cuanto a los mélodos para proteger culfivos de las
reivindicaciones 13 y 14, éstos no se diferencian de los demds meétodos convencionales
de aplicacién de cualquier formulacion plaguicida a un cultivo y por lo tanto carece
completamente de nivel inventivo. " “En conclusién, el sistema tensoactivo, la composicion
plaguicida y los métodos propuestos en la presente solicitud, para un experto medio en la
matleria no generan un efecio sorprendente que represente un salto tecnolégico sobre Io
conocido. Mas bien, se encuentran deniro de la linea normal de avance tecnoldgico. "
Respecio a que D1 y D2 demuestran la compatibilidad ente lignosulfonatos y los fenoles
efoxilados, me permito decir que dicho argumento expuesto por ese despacho, no
constituye un argumento contundente para desvirtuar /a altura Inventiva de esta solicitud,
toda vez que obviamente se sabla en la técnica anterior de Ia existencia de formulaciones
con estos componentes como lensoactivos. Sin embargo, lo que no se sabla era la
manera novedosa e inventiva de realizar una combinacién de un poliarilfenolfosfatoéster
alcoxilado junto con una sal de lignosulfonato alcoxilado de 2 a 4 dtomos de carbono a fin
de soluclonar el problema de la necesidad de nuevos tensoaclivos de eloxilato de
alquilfenol que se puedan hacer sencllilamente a partir de materia prima féciimente
disponible y efectiva en términos de costo.” En realidad, la Gnica diferencia entre el estado
de [a técnica y el objeto reivindicado en la solicitud denegada es un &tomo de carbono en
el grupo alcoxilo del lignosulfonatc de sodio, conocldo en el estado de la técnica, que junto
con el poliarilfenolfosfatoéster alcoxilado, también conocido en el estado de la técnica,
conforman el sistema tensioactivo relvindicado. Ademas, el lignosulfonato alcoxllado de 2
a 4 atomos de carbono ya se conocia en el estado del arte como dispersante, como
componente de sistemas surfactantes, luego no hay altura inventiva en usario.

Finalmente, ese despacho responde a los argumenios presentados en mi memorial del 30
de oclubre de 2006 y afirma que: "En respuesta al requerimiento de fondo efectuado por
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esta Oficina, el solicitante bésicamente argumenta que la objecién por nivel inventivo se
levantaria por el hecho de haber limitado el capftulo reivindicatorio al uso de un sistema
tensioactivo que contiene sales etoxiiadas de ligninosulfonafos. Este argumento no puede
ser aceptado por dos razones: 1) en la reivindicacién 6 la solicitante incluyd sales
alcoxiladas (o sea incluidas las sales metoxiladas) de ligninosuifonatos;y, 2) y mas
importante, la diferencia entre el uso de sales eloxiladas y metoxiladas de
ligninosulfonatos no fue demostrada con suficiencia en el informe de pruebas enviado por
la solicitante, porque en el ensayo correspondiente a la invencion se usaron 4,820% de sal
efoxilada de ligninosulfonatos, mientras que en los ensayos comparativos se usaron tan
solo 2,8% de la sal metoxilada de ligninosulfonatos. Es decir, se usé cerca de un 40% méas
de la sal efoxilada que de la sal metoxilada, obteniéndose resulfados que no se deben
comparar por esfa razén pero que aun 8i se comparan amojan unas diferencias
proporcionales mas pequefias que la diferencla existenie enire las cantidades usadas de
sales etoxiladas y de sales metoxiladas. Por lo tanto, el uso de sales efoxiladas de
ligninosulfonatos en el sistema tensloactivo reivindicado no tiene un efecto inesperado ni
sorprendente, no constituye un salto cualitativo en la técnica y habria sido derivado de
manera obvia por un experto medio en la maleria. En primer lugar, resulta sorprendente
que ese despacho no fenga en cuenta que la reivindicacién 6 donde se expone que el
componente b) es una lignina de estraxa sulfonalada alcoxilada, es una relvindicacion
dependiente de la reivindicacion 3 que a su vez s dependiente de la reivindicacién 1, es
decir que al ser en Ultimas esta reivindicacién 6 dependiente de la reivindicacion 1, se
entionde que sus caracteristicas se encuentran limitadas por las condiciones descritas por
la reivindicacién de la cual depende, en este caso, es claro que el componente b) en dicha
relvindicacién 6, debe ser una sal de lignosulfonalo alcoxilado de 2 a 4 atomos de
carbono, segin la limitacién expuesta en la cléusula 1.” La lectura que esta oficina da al
objeto de la relvindicacléon 8 es que se estd ampliando el alcance del lignosulfonato
alcoxilado a un alcoxilato de cualquier nimero de 4tomos de carbono. Las relvindicaciones
deben ser claras y concisas por sl mismas. Las reivindicaciones dependientes deben
contener todas y cada una de las caracteristicas de la relvindicacién de la cual dependen.
La reivindicacién 3 ni siquiera hace mencién al componente b) y el componente b) en la
reivindicacién 1 tiene un ligninosulfonato etoxilado con un nimero de atomos de carbono
de 2 a 4. Esta oficina no entiende, como sl lo pretende la memorialista, ni puede suponer
que el término alcoxllada en la reivindicacion 8 se limita a un nimero de atomos de
carbono de 2 a 4. Hay una evidente ampliacion del alcance de la proteccion solicitada
Inicialmente y resulta verdaderamente sorprendente que un agente de patentes pretenda
ignorar esto. Luego, es totaimente claro que el componente b) en la reivindicacién 6 no es
exclusivamente un ligninosulfonato alcoxilado con un nimero de 2 a 4 4tomos de carbono.

Agrega la memorialista: “En segundo lugar, no se entiende la posicién el examinador en
cuanto a los resultados que ponen de manifiesto la altura inventiva de esta solicitud y que
fueron presentados con mi memorial anterior, toda vez que afirma que no se’'deben
comparar pero que aun asi si se comparan no arrojan diferencias proporcionales. En este
sentido, habrla que entender que en Uultimas ese despacho si acepta y realiza la
comparacion entre los resultados. Asl las cosas, nuevamente me permito decir que el
Informe de Pruebas presentado se encuentra basado en el relativo incremento de
viscosidad y separacién de los componentes el cual esté directamente asociado con la
establiidad quimica global para cada sistema lensoaclivo. El sistema tensoactivo de
acuerdo con la solicitud comprende tri-estirilfencl fosfato ester etoxilado "Soporphor 3D33"
y una sal ligninosulfonato etfoxilada "Solucién Reax 1425E" con Triamethoxam como
ingrediente activo. Esta se compard con el sisterna comprendido en la técnica anterior que
se encuentra compuesto por Triamethoxam formulado como fri-es tirilfenol fosfato ester
otoxilado "Soporphor 3D33" y una salfligninosulfonato metoxiiada "Ultazine NA® y "U foxane
3A".A continuacién me permito presentar de nuevo las tablas que ilustran las proporciones
de las composiciones: (se presentan tablas) El método de anélisis empleado consistié en
almacenar las composiciones formuladas en volimenes de 100 mL en recipientes
cerrados bajo presion atmosférica normal y con una humedad de 70% a temperaturas de
20°C (temperature ambients), 38°C, y 50°C por 2 meses. Luego de dicho intervalo de
tiempo, se observd que la viscosidad aumentd para las composiciones de la técnica
anterior y ademas se midio la separacion de los componentes en la composicion particular
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en (%) por medio de un viscosimetro Brookfieid. Con base en este estudio se exprest la
establlidad quimica de las composiciones en porcentaje (%) de Incremento en la
viscosidad y porcentaje (%) de separacién de los componentes en relacién a la situacion
Inicial. Una vez registrados los resultados se tabularon en la siguiente tabla A

Tabla A: Estabilidad quimica de una composicibn que comprende Thiamethoxem
(Compuesto A) como ingrediente activo y el sistema tensoactivo de triestirilfencl fosfato
oster etoxilado "Soprophor 3D33" y una sal de ligninosulfonalo etoxilada "Solucion Relax
1425E" de Ia presente invencion

Tabla B: Estabilidad qUImica de una composicibn que comprende Thiamethoxam
(Compuesto A) como Ingrediente activo y el sistema tensoactivo de triestiriifenol fosfato
oster etoxilado "Soprophor 3D33" y una sal de ligninosulfonaio metoxilada "Ulirazine NA"
de acuerdo a EPA-0224845.

Tabla C: Estabilidad quimica de una composiclOn que comprende Thiamethoxam
(Compuesto A) como ingrediente activo y el sistema tensoactivo de triestirilfenol fosfato
estor etoxilado "Soprophor 3D33" y una sal de ligninosulfonaio metoxilada "Ufoxane 3A"
de acuerdo con EPA-0224845.

Un incremento de la viscosidad en mas del 5% y un aumenio en la separacion.de los
componentes de mds del 6% se tomaron como indicios o indicativos de problemas en la
establlidad durante el almacenamiento y por lo tanto se considerd que valores de esfe
estllo son inaceptables en una formulacion eficiente.

De las tablas A, B y C se puede concluir que la composicion de la presente solicitud (Tabla
A) mostrdé una mejoria en la estabilidad, toda vez que el valor de viscosidad aumentd
levemente entre su registro inicial y luego a los dos meses de almacenamiento. Por el
conirario, las composiciones de las tablas B y @ muestran un aumento considerable en su
viscosidad a través del tiempo y a diferentes temperaturas. En esfe sentido dirjjo la
atencién de esa oficina al hecho de que si bien se ullliz6 en la composicién de la presente
solicitud una cantidad mayor del EO lignina: Solucién Relax 1425E, también es clerfo que
se empled una cantidad menor de agua y se esperaria que esfo influyera de manera
negativa en la establiidad de la composicién, toda vez que serla de esperar que las
composiciones de acuerdo con /a soliciiud en estudio presentaran un aumento mayor en ol
valor de la viscosidad por la presencia menor de agua a diferencia de las composiciones
de las tablas 2 y 3, hecho que no sucedié y sorprendentemnente la composicién de la
solicitud mosiré mejores caracteristicas de estabilidad en términos de viscosidad. Aun
mds, si se analizan los resultados de la separacién de los componentes también resulta
sorprendente que las composiciones de la solicitud en estudio no presente valores alfos en
porcentaje de separacion aunque posean canlidades méds bajas de agua en comparacion
con las composiciones del estado de la técnica.” Esta oficina considera que, primero:
cuando se desean comparar clara y univocamente dos sistemas, solo se debe modificar
una sola variante a la vez. El solicitante en sus experimentos modifica simultdneamente el
componente b) del sistema tensioactivo no solo en su molécula sin en su concentracién y
ademas cambia la cantidad de agua usada. Los resultados incomparables porque no se
sabe con certeza a cual cambio en las variables se puede o se debe atribuir la diferencia
de los resultados. Segundo: en la pagina 2 de la descripcién la propia solicitante explic
que son muchos los parametros mediante los cuales se mide el desempefio de un sistema
tensioactivo como el reivindicado en la solicitud denegada: estabilidad en emulsién,
toxicidad aguda, estabilidad temporal y térmica, estabilidad quimica y fisica, dindmica de
solucién, suspension o diluclién, y estabilizacién de viscosidad y suspension. Las pruebas
que aportd la solicitante sdlo se refieren al incremento de viscosidad y al % de separaclén,
sin asegurar con certeza que todos los demas pardmetros también se mejoraron. Tercero:
los datos de prueba son extempordneos y en el estricto sentido de la palabra estén
adicionando materila nueva a la descripcidén. Dichos datos no son obtenidos por un
organismo independiente debidamente acreditado para demostrar idoneidad técnica e
independencia de criterlo. Dichos datos no presentan un procesamiento estadistico en
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donde se conozca la incertidumbre de la medicién y el nivel de confianza con el cual se
obtuvieron los datos. ’

Por lo anteriormente expuesto se ratifica en todas sus partes el concepto técnico N° 32 de
2007-01-12 y en consecuencia se recomienda negar el privilegio solicitado para las
reivindicaciones 1 a 14 de los folios 205 a 209.

EXAMINADOR TECNICO Fecha: 2007-05-15
Cédigo 202043
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