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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIONNe %4 35 13
Por ia cual se niega una patente de invencion

Rad. N° 01002407

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIAY COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 4, numera! 5 del decreto 2153 de 1992,y -

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 15 de enero
de 2001, bajo el nimero 01002407, se presentd la solicitud de patente de invencion
titulada: “4-AMINOPICOLINATOS Y SU USO COMOC HERBICIDAS”.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe
llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se orden6 publicar el extracto sin
que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad, se encontré que la invencion
no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 45
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se requirié al peticionario
en dos oportunidades para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas ala
solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 21 de junio de 2007 y 29
de febrero de 2008, atendié oportunamente a los requerimientos formulados y
present6 aclaraciones. Asi mismo, allegd un nuevo capitulo reivindicatorio, el cual, se
adecua a las prescripciones establecidas por el articulo 34 de la Decision 486.

QUINTO: Que segun lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por la
Comisién de la Comunidad Andina se otorgaran patentes "...para las invenciones,
sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnologia, siempre
que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial®.

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 y 2 contenidas en el folio 256, no
cumplen con el requisito de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes
consideraciones:

1. Objeto de la invencién

La invencién propone una composicién herbicida que comprende un porcentaje en
peso de 0.0001 a 98 de una cantidad herbicidamente efectiva de un 4-
aminopicolinato de férmula 1.

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2,5, 7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840

Fax: 382 26 95. Linea 9800-310 165
Web: www.sic.gov.co e-mail; infof@sic.qov.co

Bogota D.C. - Colombia

4353



Industria y Comercio
SUPERINTE.NDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIONN® Je4 35 13
Por la cual se niega una patente de invencién

Rad. N° 01002407

Donde Y representa el halégeno; y, W corresponde a un grupo ~NR1Rzy Z es ClL

Por otra parte, la invencion también propone una composicion herbicida que contiene
4-amino-3,6-dicloropiridina-2-acido carboxilico o una sal, éster o amida del mismo
agricolamente aceptable.

El problema planteado es la necesidad de compuestos del tipo de los 4-amino-
picoliniatos mas potentes, mas selectivos o de espectro mas amplio.

2. Determinacién del estado de 1a técnica

2.1 Fecha determinante para el analisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 14 de enero de 2000, que
corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud US
60/176.720. La fecha de la prioridad fue tenida en cuenta para el estudio de
patentabilidad, segun obra a folio 259 del expediente en estudio.

2.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontraron los

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

Documento Titulo Fecha
D1 BE788756 Acides 4-amino-3,5-dihalo-6-alkylpicoliniques 13-03-73
D2 US3325272 Plant growth control methods and compositions 13-06-67
D3 US3285925 Amino-trichloropicolinic acid compounds 15-11-66
D4 GB1082763 Herbicidal compositions 13-08-67
2
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3. Nivel inventivo

Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la misma Decision 486, "se considerara que
una invencién tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente
versada en la materia técnica correspondiente, esa invencion no hubiese resultado
obvia ni se hubiese derivado 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
Decision, comprende “todo lo que haya sido accesible al publico, por una descripcidn
escrita u oral, utilizacién, comercializacién o cualquier otro medio antes de la fecha
de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida"”.

E| Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho sobre este
requisito, lo siguiente:

“El articulo 4 de la Decision 344 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que la
invencion goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, nique
hubiese resultado obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito
ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que
existian al momento de la invencion, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma,
o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es
decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica
correspondiente.

“Con respecto a o anterior, el Tribunal de Justicia de ta Comunidad Andina ha manifestado lo
siguiente:

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

“Ahora bien, a los efectos del articulo 4 de la Decision 344 resulta pertinente definir que se
entiende por "obvio” y por “evidente” a fin de, consecuenciaimente, determinar qué se debe
entender por nivel inventivo.

“Lo obvio es “aqueffo que salta a fa vista de manera clara y directa; lo que se encuentra o pong
delante de los ojos o que no tiene dificultad”. Mientras que lo evidente “es algo tan cierto y
claro que nadie puede dudar racionalmente de ello; se presenta de manera tan perceplible y
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manifiesta que muestra certeza y claridad’. Como se podra ver, la diferencia radica en lo
“tan”, de forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es
evidente, es también abvio.

“En este orden de ideas, se puede concluir que una invencién goza de nivel inventivo cuando a
los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo mas que la simple
aplicacion de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de
conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de
dicho estado”.’

Visto lo anterior, se advierte que la invencion reclamada no cumple el requisito de
nivel inventivo, toda vez que a los ojos de un experto medio, y de conformidad con el
estado de la técnica que existia en ese momento, es una consecuencia clara y
directa de dicho estado.

En efecto, como ya se dijo, el objeto reclamado se refiere a una composicion
herbicida que comprende un porcentaje en peso de 0.0001 a 98, de una cantidad
herbicidamente efectiva de un 4-aminopicolinato de férmula I, y en una composicién
herbicida que contiene 4-amino-3,6-dicloropiridina-2-acido carboxilico.

Por su parte, el antecedente D2 ensefia compuestos herbicidas como el acido 4-
amino-3,5-dicloropiridin-2- Carboxilico, compuesto muy préximo a los de la solicitud
en estudio, que presenta un grupo amino en posicién 4, haldégeno en posicion 3,6 y
grupo carboxilico en posicién 2 y en la reivindicacion 2 una composicién que
comprende acido 4-amino-3,6- dicloropiridina-2-carboxilico.

Siendo ello asi, 1a unica diferencia entre los compuestos del arte previo (D2) y los de
la solicitud, radica en la posicion de un atomo de cloro, que en uno esta en posicion
5 y en otro en posicion 6, lo cual se deriva evidentemente en razén a que, de
acuerdo a D2, realmente solo se esta ubicando un sustituyente como cloro en
posicién 6 del anilio con respecto a los del arte previo, donde el cloro se ubicaen la
posicion 5 del anillo. De tal suerte, como se puede observar, solo existe esta opcidén
de sustitucion para obtener compuestos con alguna diferencia estructural,
conservando sus propiedades herbicidas.

De otra parte, no existe en el documento de la solicitud algin sustento técnico, que
evidencie que los compuestos de la solicitud en estudio, presenten un efecto
inesperado frente a los compuestos del documento D2.

Ahora el documento D1, revela compuestos del tipo de los acido 4-amino-3,5-dihalo-
6-alquilpicolinicos, los cuales presentan actividad herbicida; comprende la misma
estructura piridinica con un grupo —COOH, -COCR’, con un grupo 4-amino, donde X

tPROCESO 88-1P-2005, sentencia de interpretacion prejudicial del 27 de julic del 2005.
4
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representa un haldgeno, y con sustitucion en la posicién 6 del anillo, de la misma
forma que los compuestos de la solicitud, presentan el grupo 4-amino y sustitucion
en la posicién 3,6 del anillo con cloro y halégeno, respectivamente.

En los documentos D3 y D4, igualmente se divulgan compuestos del tipo de los
acidos- 4-amino-3,5,6-tricloropiridin-2-carboxilico, en la posicion 4, los cuales pueden
presentar, ademas de —NH2, amino sustituido, formar heterociclo, etc., y presentar
actividad herbicida, lo que evidencia que se trata de compuestos muy préximos a los
de la solicitud en estudio, que presentan el mismo nucleo piridinico, con un grupo
amino, o heterociclo etc., en la posicién 4, y un grupo carboxilico en la posiciéon 2 y
3, 6 pueden ser cloro 6 en 6 puede estar un halégeno diferente, o sea, que la
diferencia radica en que en la solicitud, el nucleo piridinico en la posicion 5, presenta
hidrégeno.

Entonces, de los antecedentes D2 y D3 6 D4 se puede determinar que se conocen
compuestos herbicidas 4-amino- picolinico tricloro o dicloro sustituidos, por tanto los
compuestos de la solicitud, que consisten de un anillo piridinico con sustitucion 4-
amino, grupo carboxilico en posicion 2 y disustituido con halégeno en las posiciones
3,6 del anillo, son derivables del estado de la técnica.

Con respecto a la composicién, se advierte que consiste del principio activo en un
porcentaje en peso de 0.0001 a 98, mezclado con un adyuvante o portador
agricolamente aceptable, lo cual realmente no define especificamente una
composicion en términos de componentes y proporciones de los mismos, no se
indica o define el adyuvante o portador, por tanto se trata simplemente del
compuesto activo en combinacién con cualquier adyuvante o portador, donde los
porcentajes reivindicados para el componente activo entre 0,0001 y 98%, cubren
toda la gama posible de porcentajes. Asi pues, no existe una composicién especifica
que presente caracteristicas diferentes a las formas usuales de formulacion de éste
tipo de principios activos.

Siendo ello asi, la composicion reclamada se deriva del arte previo y resulta ser
obvia para un experto medio. De hecho, los compuestos se derivan del estado dela
técnica, y el encontrar que presentan una mayor o0 menor efectividad no proporciona
un salto cualitativo en el estado de la técnica. Por lo tanto, la solicitud carece de
nivel inventivo, consecuentemente no accede al privilegio solicitado.

4. Respuesta a los argumentos del solicitante

Sobre los comentarios del solicitante a la notificacion de fondo, conviene realizar las
siguientes consideraciones:
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« Con respecto al método ‘problema solucién’ para el analisis de nivel inventivo
a que se refiere el solicitante, vale la pena anotar que la calificacion de tal
requisitc no depende de seguir un método determinado, pues hay otros
procedimientos que son validos para la evaluacion de tal requisito. Por
ejemplo, para un buen analisis, se puede inicialmente determinar el estado de
la técnica previo al de la invencion en cuestién, luego se identifican las
diferencias entre la invencion reivindicada y el estado de la técnica mas
préximo, para finalmente valorar la obviedad de esas diferencias.

Lo importante es tener presente lo que sobre el analisis de nivel inventivo ha
reiterado, en multiples oportunidades, el Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina: ‘Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador
técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invencién objeto de estudio no se
habrfa podido lfegar a partir de los conacimientos técnicos que existfan en ese momento
dentro del estado de la técnica...en el...(nivel inventivo) se exige que el técnico medio que
realiza el examen debe partir del conocimiento general que &l tiene sobre el estado de la
técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciacion de conjunto, determinando si con
tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invencion’ ?

Y, con respecto a las aclaraciones que hace el solicitante sobre los
documentos para efectos del analisis de nivel inventivo, en primer lugar, cabe
indicar que se pueden citar varios documentos sin que ello signifiqgue que
deban combinarse todos para afectar el nivel inventivo, incluso cada
documento individualmente puede llegar a afectar el nivel inventivo. De otra
parte, en el Oficio trasladado para cada documento se cito el compuesto mas
proximo al compuesto de la solicitud en estudio, dado que se trata de
compuestos cuyas diferencias estructurales son secundarias, como, por
ejemplo, el acido 4-amino-3,5-dicloropiridin-2-carboxilico del estado de la
técnica frente al compuesto 4-amino-3,6-dicloropiridin-2-carboxilico de la
solicitud en estudio, los cuales presentan la misma actividad herbicida y
ademas respecto de lo cual no existe ningin sustento técnico que demuestre
una mayor efectividad, o efecto inesperado. También, puede combinarse D2
con cualquiera de los otros documentos que presentan sustitucibnen 3,5y 6
con halégeno; de hecho, lo que ensefia el arte previo son compuestos del tipo
de los 4-amino-picolinatos sustituidos en las posiciones 3,56 35y 6 del
anillo, de manera que los compuestos de la solicitud que presentan sustitucion
3.6 en el anillo basicamente por halogenos, con propiedades herbicidas que
son inherentes a éstos compuestos, se derivan del arte previo.

» Respecto al ejemplo comparativo presentado junto con el memorial de
respuesta a la notificacion de fondo, como ya se habia indicado en eltraslado

2pPROCESO 88-1P-2005, ya citado.

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2,5, 7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Linea 9800-910 163

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.qgov.co
Bogota D.C. - Colombia



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO
RESOLUCIONN® M4 35 13
Por la cual se niega una patente de invencién -

Rad. N° 01002407

técnico, comprende materia que no habia sido contemplada originalmente y
ademas no resulta representativa, pues no se contemplan compuestos muy
préximos del arte previc como los indicados en el punto anterior, de tal manera
que no existe un sustento real, para demostrar que todos los compuestos que
se reivindican, presenten una mayor efectividad o actividad inesperada frente a
los del arte previo. Y, con relacién a que el “ejemplo comparativo reporta el
efecto técnico sinérgico inesperado del compuesto....”, vale la pena anotar que
no procede, porque no se trata de mezclas o combinaciones de principios
activos, sino de compuestos los cuales independientemente no pueden
presentar sinergismo.

o Sobre la diferencia existente entre los sustituyentes, ésta realmente radica en
la posicion de un Cl, que en la anterioridad (D2) esta en la posicion cincoyenla
solicitud en la posicién seis, de igual forma en (D1) se revelan compuestos
herbicidas 3,5 dihalogenados y con un grupo alquilo en posicién 6. Por su parte,
los compuestos revelados en D3y D4 presentan las posiciones del anillo 3,5y 6
sustituidas con Cloro, la diferencia con el compuesto de la solicitud se
encuentra Gnicamente en que en el compuesto de 1a solicitud en estudio, la
posicion 5 del anillo no presenta sustituyente.

Con respecto a las proporciones, resulta infundado afirmar que existe una
diferencia con las composiciones del arte previo, puesto que en la reivindicacion
se contempla un rango que va de 0, 0001% a 98 % de una cantidad
herbicidamente efectiva de un 4-aminopicolinato de formula |1, lo cual no
corresponde a un rango especifico, por el contrario el rango reivindicado es
demasiado amplio, de manera que comprende cualquier porcentaje de
ingrediente activo, lo que ocasiona que cualquier composicion del arte previo
se encuentra comprendida dentro del rango de porcentaje de ingrediente activo
reivindicado en la solicitud en estudio.

Ahora bien, como se puede determinar de acuerdo a las diferencias indicadas
en e! punto anterior entre los compuestos del arte previo y los de la solicitud en
estudio, estos visiblemente se derivan del estado de la técnica, ademas no
existe sustento técnico suficiente que demuestre que los compuestos de la
solicitud presentan una mayor efectividad frente a los compuestos mas
proximos del arte previo, pues originalmente no se incluyo en la solicitud ningun
dato comparativo representativo del comportamiento de los compuestos del arte
previo frente a los compuestos de la solicitud en estudio. Y, con respecto a la
composicién no existe tampoco diferencia entre lo reivindicado y el arte previo
en razon a que no se esta definiendo en forma especifica la composicion.
Finalmente, los compuestos presentan la misma actividad herbicida.
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o Con relacion a las tablas presentadas, es necesario anotar nuevamente, que
dentro de! documento no se incluyeron dichos ensayos comparativos y
ademas dichas tablas no resultan representativas por cuanto no se indica
como se llevaron a cabo dichos ensayos y porque solo se compara el
compuesto 4-amino-3,5 6-tricloropicolinico, ademas el compuesto 4-amino-
3,5-dicloro-6-bromo-picolinico no corresponde a los compuestos de los
documentos citados como anterioridades.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invencion a la creacion
denominada: “4-AMINOPICOLINATOS Y SU USO COMO HERBICIDAS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero en su
calidad de apoderado de la sociedad Dow AgroSciences LLC., o a quien haga
sus veces, el contenido de la presente resolucion, entregandole copia de la
misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposicion ante el
Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5
dias habiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 30 0CT. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

-~

GUSTAVO VALBUENA QUINONES

Doctor

EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72-35
Bogota D.C.

V.
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