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Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. PCT/10-061063

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
numeral 34 del articulo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucién No. 23388 del 29 de abril de 2013, la
. Superintendencia de Industria y Comercio negé patente de invencion a la creacion
denominada: “COMBINACION DE PRINCIPIOS ACTIVOS QUE CONTIENE
ISOTIANILO, UN COMPUESTO DE FIPROL Y UN COMPUESTO DE
NEONICOTINOIDES", con fundamento en el articulo 18 de la Decisién 486 de la
Comision de la Comunidad Andina, al estimar que la invencién en estudio no cumplio
con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 14 de junio de 2013 con
el No. 10-061063-00010-0000, encontrandose dentro del término establecido para el
efecto, la sociedad BAYER CROPSCIENCE AG., interpuso recurso de reposicién contra
la citada Resolucién, con fundamento en los argumentos que a continuacion se
sintetizan:

En primer lugar, la sociedad recurrente sefiala con respecto al documento D1 que: “...
se puede decir que el documento D1 describe un ndmero muy alto de posibles
composiciones ternarias y que para flegar a fa composicion reivindicada primero habria
que elegir de entre todos los neonicotinoides citados en ef documente D1, dos en
concreto. En el documento D1 se citan como preferentes 7, y de ellos en la solicitud de
la invencién se seleccionan 2, pero para llegar a la mezcla ternaria de la invencion
primero habria que elegir en la combinacién si afiadir insecticidas, atrayentes, agentes
esterilizantes,  bactericidas, acaricidas, nematocidas, fungicidas, atrayentes,
reguladores del crecimiento o herbicidas, y posteriormente habria que elegir de enire
los fungicidas que son 294 opciones y ninguna de elfas sugerida como preferente en ef
documento D1".

Afiade la recurrente con respecto a D1 que: “Aunque se menciona que se pueden
afiadir otros principios activos y se da una lista extensa de estos principios activos, no
se menciona el isotianilo como compafiero de combinacion y no se divulga ninguna
combinacién ternaria especifica...”
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De otra parte, la recurrente manifiesta con respecto al documento D2 que: “En ef
documento D2 igualmente para llegar a la combinacion ternaria de la invencion habria
que elegir entre un ndmero muy afto de opciones".

Con respecto a la combinacién de las ensefianzas de los documentos D1 y D2, la
recurrente argumenta que: “En ninguno de los documentos D1 y D2 hay ejemplos con
mezclas ternarias, luego no hay ninguna razon por la que un técnico medio en la
materia, deberia de elegir de entre las altisimas opciones que se derivan de la
combinacion de los dos documentos,.." y afiade que “...conocidos los documentos D1 y
D2 el experto medio en la materia podria esperar un efecto aditivo, sinérgico o
antagoénico de la combinacion ternaria”.

En conexién con lo anterior, la recurrente afiade que: “La presente invencién no puede
carecer de actividad inventiva cuando el experto en la materia debe probar un numero
muy alto de las posibilidades reflejadas de fa combinacion de D1 y D2, de manera que
tras probar numerosas combinaciones ternarias, llegara a la conclusion de que alguna
es sinérgica”.

En adicion a lo mencionado anteriormente, la recurrente llama la atencion de los
resultados de jos ejemplos A, C y D donde, segln la recurrente, se evidencia el efecto
sinérgico de las combinaciones ternarias gue se pretenden proteger.

Finalmente la recurrente asevera gue con base en los argumentos antes expuestos el
objeto de la presente solicitud tiene nivel inventivo frente a las antenioridades D1 y D2
citadas por esta Oficina.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el
recurso de reposicion interpuesto en los siguientes términos:

En primer lugar, esta Oficina manifiesta que el capitulo reivindicatorio contenido en el
documento con radicado No. 10-061063-00010-0000 del 14 de junio de 2013 no es
aceptado, toda vez que no se realizd el pago correspondiente a las modificaciones
voluntarias realizadas a dicho capitulo, no obstante, la materia comprendida en el
capitulo mencionado corresponde a la misma materia del capitulo incluido en el
documento radicado con No. 10-061063-00007-0000 del 21 de febrero de 2013.

En respuesta al argumento expuesto por la recurrente donde afirma que el documento
D1 describe un nimero muy alto de posibles composiciones ternarias en las que no se
menciona el isotianilo y que para llegar a la combinacion descrita en la reivindicacidn 1
de la solicitud se tendria que probar un alto nimerc de los compuestos alli
mencionados, esta Oficina reitera que tal como se indicd en la resolucion de negacion y
contrario a lo afirmado por la recurrente, el documento D1 ensefia especificamente
combinaciones sinérgicas de compuestos activos que comprenden etiprol y un
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compuesto neonicotinoide tal como clotianidina (Reivindicacién 6) ¢ tiacloprid
(Reivindicacion 7) y ademas afirma que dichas combinaciones sinérgicas pueden
comprender un tercer compuesto activo seleccionado del grupo que consiste en;
fungicida derivado de anilida (tal como benolaxyl ¢ metalaxyl) y fungicida derivado de
tiazol (tal como tifluzamida o tiabendazol), compuestos que exhiben una estructura
guimica andloga a la del isotianilo (Paginas 12 y 13).

Con relacion al argumento donde la recurrente sefiala que para llegar al objeto de la
presente invencién a partir de las ensefianzas del documento D2 habria que elegir entre
un namero muy alto de opcicnes de compuestos y que dicho documento no ensefia una
combinacion especifica como la descrita en la reivindicacidn 1 de la solicitud, este
Despacho reitera que tal como se indico en la resolucién de negacion y contrario a lo
afirmado por la recurrente, el documento D2 ensefia especificamente combinaciones
sinérgicas de compuestos activos que comprenden isotianilo y derivados
neonicotinoides o combinaciones que comprenden isotianilo y derivados fenilpirazol tal
como etiprol y fipronil (reivindicaciones y ejemplos). En adicién a lo anterior, es
importante resaltar que el documento D2 sefiala que las combinaciones antes
mencionadas pueden tener un tercer compuesto activo tal como derivados de
fenilpirazol (Paginas 10 a 12).

Asi las cosas, la Unica diferencia entre la combinacion de principios activos descrita en
la reivindicacion 1 de la solicitud y la combinacién ensefiada en el documento D1,
consiste en la seleccion especifica del tercer compuesto activo que hace la solicitud, el
cual corresponde al derivado de anilida (isotianilo). No obstante, no se observa algin
efecto técnico debido a dicha seleccion especifica toda vez que las combinaciones
ensefiadas en el documento D1 ya exhibian un efecto sinérgico en su actividad
pesticida.

El problema técnico objetivo de la solicitud es entonces proporcionar una combinacion
sinérgica ternaria de compuestos activos tal como la ensefiada en el documento D1,
donde se seleccione especificamente el isotianito como tercer componente.

Teniendo en cuenta los hechos mencionados en los parrafos anteriores, este Despacho
aclara que contrario a lo afirmado por la recurrente, la persona del oficio normalmente
versada en la materia conociendo las ensefianzas de los documentos D1 y D2 habria
llegado de manera obvia al objeto de la presente invencidon mediante la seleccién del
isotianilo como tercer ingrediente activo en la comhinacion ternaria ensefiada en el
documento D1, seleccidon sugerida por el documento D2 donde ya se conocian
combinaciones sinérgicas que comprenden isotianilo y derivados fenilpirazol tal como
etiprol y fipronil.

Con relacion a los resultados de los ejemplos A, C y D, que segln la recurrente
demuestran el sinergismo que exhiben las combinaciones de compuestos gue se
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pretenden reclamar y a su vez la actividad inventiva, esta Superintendencia ratifica que
los mismos no reflejan algan efecto inesperado o sorprendente toda vez que para las
combinaciones binarias ya se conocia su actividad sinérgica.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no

cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, especificamente nivel
inventivo y, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisién impugnada.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decision contenida en la Resolucion No. 23388 del
29 de abril de 2013, por medio de la cual se negé una patente de invencion.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucién a la sociedad
BAYER CROPSCIENCE AG, entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra

ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D. C., el 27 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TILLO

Doctor

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS
mde@mdelaw.com

mde@mde.com

Elabord: Juan Carlos Contes Garcia ¥
Revisd: Jesus Fernel Garcia Garcia ™
Revisd: Jose Luls Salazar Lopez ~
Aprobd: Jose Luis Salazar Lopez ©
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