
: 

/103 AVISO DE NOTIFICACION Industria y Comercio 
CORREOCERTIFICADO 

SUPERI _NT ENDENCIA 

Radlcac6n: 3-3729- -13-0 Fetha: 2008.11-25 08:52:17 
TrÆmlte: 11 PATENTEtYII 
Evento: 379 FASENACtONALII 
Actuaclôn: 432 COMUNICACTOAOM 
Dostinataro: ALVARO CORREA oRDofEZ Folios I 

Seæor (a) (es) 
ALVARO CORREA ORDOfIEZ 
AVENIDA 82 NO 10 -62, R5 
BOGOTA D.C. 

Referenda RESOLUCION: 47041 
Fecha: 21/11/2008 
Expediente: 3-3729 
TrÆmite: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II 
Evento: 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II 
Actuación: 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO 

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 
00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del tØrmino de cinco (5) dias hÆbiles 
contados a partir del envio de la presente citack3n, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 
jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la 
referenda proferida dentro del expediente tramitado con el nCimero de radicaciôn citado en 
el asunto. 

De no hacerse presente en el tØrmino indicado anteriormente, la providencia en mención se 
notificarÆ por edicto, el cual se fijarÆ por el tØrmino de diez (10) dias en el Centro de 
Documentaciôn e lnformaciOn. 

Para su comodidad el texto completo de la resoluciOn se encontrarÆ disponible en la pØgina 

S 
web de la Entidad desde el dla hØbil siguiente al de su notificación, la cual podrØ ser 
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pØgina www.sic.gov.co, con el 
nümero de resolución a travØs de la opción servicios en linea bases de datos - otros 
servicios - consulta actos administrativos. 

Secretaria General 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
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Por la cual se niega una patente do invenciôn 

Rad. No PCT/03003729 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA V COMERCIO 
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las quo so confirreron en el 

articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 do 1992, y 

CONSIPERANDO 

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 21 de enero 
de 2003, bajo el nümero 03003729, eætrO a fase nacional Is solicitud de patente de 
invenciôn titulada: "COMPOSICION FUNGICJDA QUE CONTIENE 
ESPECIALMENTE UN ACEITE DE ORIGEN VEGETAL CON PODER SECANTE 
ELEVADO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/FROI/02346 del 19 de 
julio de 2001. 

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

TERCERO: Quo realizado el examen de patentabilidad, so encontrO que la invención 
no es patentable En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 
de la Decision 486 de la ComlsiOn do la Comunidad Andina, se requirto al peticionario 
en varias oportunidades para que so pronunciara sobre las objeclones efectuadas a 
la solicitud. 

CUARTO Que el solicitante mediante escritos radicados el 16 de enero y I do Julio 
. do 2008, atendiO oportunamente a los requerimientos formulados y presentó 

aclaraciones Asi mismo, allego un nuevo capitulo reivindicatorlo, el cual, so adecua a 
las prescripciones establecidas par el artIculo 34 de la DecisiOn 486. 

QUINTO: Que segün Ic dispuesto en el articulo 14 de la DecisiOn 486 expedida porla 
Comision do la Comunidad Andina se otorgaran patentes" para las invenciones, 
sean do producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnologia, siempre 
que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicaciôn industrial". 

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones I a. 8, côntenidas en el folio 112, no 
cumplen con el requisito de nivel inventive. La anterior, do acuerdo con las siguientes 
consideraciones: 

1. Objeto de Ia invenciôn 

El objeto do la presente solicitud se reflere una composlciOn fungicida para el 
tratamiento de enfermedades füngicas de los cultivos y que contiene especialmente 
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al menos un aceite vegetal con poder secante elevado, segCn se establece en las 
reivindicaciones I a 8 de la solicitud. 

Segün  la descripciôn, con el fin de reducir las dosis de productos quimicos 
diseminados en el media ambiente sehan asociado ciertos adyuvantes denominados 
activadores biolOgicos con composiciones fungicidas, sin embargo algunas de Østas 

. asociaciones presentan fitotoxicidad en ciertos cultivos Para solucionar este 
problema tecnico, la solicitud en estudio plantea una nueva composicion fungicidal
que presenta mejor selectividad, inôluso sobre cultivos sensibles. 

2. Determinación del estado de la tØcnica 

2.1 Fecha determinants para el anÆlisis comparativo 

La fecha pare determinarel estado de la tØcnica es el 28 de Julio de 2000, que 
corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud FR 
00/09898. 

La fecha de la prioridad fue tenida en cuenta para el estudio de patentabilidad, segün 
obra a folio 124 del expediente en estudio. 

2.2 Documentos del estado de la tØcnica 

Consultadas las fuentes de informaciOn con que se cuenta, se encontró el 
documento ES8307448, titulado "Un procedimiento pare preparer una composicion 
fungicide agricola a base de iprodiona", anterior a la fecha de la prioridad invocada y 

40 relacionado con la materta de la solicitud en estudio 

3. Nivel inventivo 

Segün to dispuesto en el articulo 18 de la misma Decision 486, "se considerarÆ que 
una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente 
versada en la materia tØcnica correspandiente, esa invenciOn no hubiese resultado 
obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la tØcnica". 

El estado de la tØcnica, at tenor de to dispuesto en el articulo 16 de la misma 
Decision, comprende "todo to qua haya sido accesible at publico, par una descripcion 
escnta u oral, utilizaciOn, comercializacion a cualquier otro medic, antes de la fecha 
de presentaciOn de la solicitud de patente 0, en su càso, de  la prioridad reconocida". 

El Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina recientemente ha dicho sobre este 
requisito, to siguiente: 
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"El articulo 4 de la Decision 344 desarrotla el requisito de nivel inventivo at establecer que la 
invenciOn goza de dicho nivel at no clerivar de manera evidente del estado de la tØcnica, ni que 
hubiese resultado obvia pars una persona entendida a versada en la materia Eats requisito 
ofrece al examinador Ia posibthdad do determinar Si cart los conocimientos tØcnicos que 
existlan at momento do la invenciOn, se hubiese podido Uegar cia manera evidente a Is misma, 
o si at resuttado hubiese sido obvio para un Łxperto medic en la materia de qua se trate, as 
decir, para una persona del oficto y normatmente versada en la materia tØcrHca 
correspondiente. 

’Con respecto a to anterior, at Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado 10 
siguiente: 

’Con el requisito del nivel inventivo, /0 qua se pretende as doter a/ examinador 
tØcnico 9 un elemonto qua Ia permits afirmar a no si a ía invención objeto do 
estudlo no so habria pod/do lie gar a pertir do los conocimientos tØcnicos quo 
existlan on ose momento dentrO del estado do is tØcnica... En esto punto con viene 
advertir quo uno as el examen qua realize a/ tcrnco media respecto de le novedad 
y atro 9/ qua se efectua con respecto a/ nivel inventivo, si bion an uno y atro so 
utilize coma parªmetro do referenda el ’estado do la tØcn!ca’, on el primero, so 
coteja la invenciOn con las ’anteriondades’ existentes dentro do aqua/la cads uno 
(sic) par separado, mientras quo on at segundo (nivel inventivo) so ax/ge quo ci 
tØcnico media qua realize ci examen debe partir dol conocimiento general qua Øl 
tiene sabre el estado do Jo tØcnica y realizer a/ cotejo comparativo con su 
apreciacin de conjunto, determinando si con tales conocimientos tØcnicos 
existentes he pod/do o no producirse Ia! invonción’ 

"Ahora bien, a los efectos del artIculo 4 de Ia DecisiOn 344 resulta pertinente definir que so 
antiende par ’obvio y por "evidente" a fin de, consecuencialmente, detorminar quØ so debe 
entender por nivel inventivo, 

"Lo obvio es "aqueio quo salta ala vista do manera c/are y dire cta; /0 quo so encuentra a pone 
dc/ante de los ojos a qua no tiene dificu/tad Mientras que to evidente ’as alga tan cierto y 
clara quo nadie puode dudar racionalmente de el/a, so presents de manera tan perceptible y 
manifiesta quo muestra corteza y cIaridad’- Coma so podrÆ var, ía diferencia radica en to 
"tan", do forma que atgo qua resulte obvio noes necesariamente evidente; empero lo qua es 
evidente, as tambiØn obvio. 

"En este orderi de ideas, se puede concluir qua una IrivenciOn gaza de nivel inventivo cuando a 
los ojos de un experto media en el asunto de quo se trate, se necesita alga mÆs que la simple 
aplicaciOn do los conocimientos tØcnicos en la materia para Ilagar a ella, es decir, que de 
conformidad con at estado do la tØcnica et invento no sea consecuencia clara y directa de 
dicho estado".1 

Vista to anterior, se advierte que la composición fungicida propuesta no gOza de nivel 
inventivo, toda vez que a los ojos de un oxperto media solo se necesita do la simple 
aplicaciôn de los conocimientos tØcnicos en la materia para llegar a ella, es decir, es 
obvia y se deriva de manera evidente del estado do la tØcnica. 

IPROCESO 88-I13-2005,sentencia do interpretaciOri prØjudiciat del 27 de Julio del 2005. 
3 
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En efecto, la anterioridad ES8307448 (en adelantellamada Dl) presenta una 
composicion fungicida agricola en una emulsion de aceite en agua, basada en 
iprodiona, donde dicho aceite puede ser un aceite vegetal, tal coma aceite de 
cacahuate, aceite de coiza ó aceite de semilla de maiz. 

Par su parte, la reivindicaciOn I de la solicitud en estudlo presenta una composiciôn 
fungicida caracterizada porque comprende iprodiona y par to menos un aceite 
escogido de aceite de lino, girasol, soja, maiz, algodOn, cartamo y coiza 

De tal manera, fÆcilmente se observa que el documento Dl ya habla divulgado 

- 
composiciones fungicidas basadas en iprodiona junto con aceites de origen vegetal. 
Y, aunque Dl contempla aceites de origen mineral, tambien incluye aceites de origen 
vegetal, ademÆs claramente sugiere la combinaciOn de iprodiona con aceites de 
origen vegetal. 

MÆs aCm, Dl hace relevancia en la importancia de las composiciones oleosas a base 
de iprodiona y su ventaja en tØrminos de manipulaciOn y mayor eficacia 
fungicida. 

Por Jo tanto, un experto medio en Ia materia podria formular composiciones füngicas 
a partir de las enseæanzas de Dl, mezclando iprodiona con un aceite de origen 
vegetal y esperar una actividad füngica mejorada tal como Ia sugiere Dl. Pero esta 
vez, teniendo en cuenta el valor yodo de los aceites vegetates utilizados (que se 
considera una propiedad constante del aceite, simplemente Dl no midtO dicho 
parÆmetro). 

- . Asi las cosas, el problema tØcnico planteado en la presente solicitud "la necesidad de 
sustituir los aceites minerales, debido a los daæos ambientales y el riesgo de toxicidad 
para la planta tratada", ya habra sido solucionado prevlamente en Dl formulando la 
iprodiona con un aceite de origen vegetal. 

Es importante anotar en este punto, que aunque para la presente invenciôn es de 
gran importancia el valor yodo del aceite vegetal escogido, la solicitud no presenta 
resultados comparativos donde se muestre un salto cualitativo en la tØcnica o donde 
se evidencie la importancia de un valor yodo superior a 90. 

En consecuencia, el capitulo reivindicatorio de la presente solicitud resulta una 
alternativa obvia para una persona mediariamente versada en la materia, ademÆs no 
presenta un efecto tecnico inesperado debidamente sustentado, par consiguiente no 
gaza del requisito de nivel inventivo previsto en el articu!o 14 de la DecisiOn 486 y 
definido en el articulo 18 de la misma norma supranacional andina. 
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& Respuesta a los argumentos del solicitante 

Con relaciôn a los comentarios del solicitante, allegados con motivo de la notificación 
de fondo, se determino que: 

Si bien es cierto que el documento Dl no presenta especIficamente combinaciones 
de iprodiona con alguno de los aceites vegetales contemplados en la reivindicacion I 
de la presente solicitud, evidentemente divulga la posibilidad de combinar iprodiona 
con un aceite de origen vegetal y formular una composicion fungicida agricola Es 
mÆs, el ejemplo 4 de Dl divulga especificamente una composiciOn que comprende 
iprodiona y aceite de cacahuate Asit que Dl claramonte sugiere la combinacion de 
iprodiona con un aceite de origen vegetal. 

El solicitante argumenta que en el ejemplo 4 de Dl, no so menciona el poder secante 
del aceite ni tampoco existe ninguna mencion del valor de yodo de dicho aceite Y, 
anota ademÆs que el poder secante del aceite refuerza la alta eficacia de la 
composiciôn fungicida. 

Al respecto este Despacho, en primer lugar, considera importante aclarar que el 
poder secante elevado, nunca fue definido de forma cuantitativa en la presente 
solicitud y el tØrmino ’elevado’ es totalmente subjetivo y no define la invenciOn, pues 
10 que considera elevado el solicitante, podrla no ser elevado para otra persona. En 
segundo lugar, tanto el poder secants como el valor de yodo son propiedades o 
caracteristicas propias a Inherentes a la niatena, no son caracterlsticas que -se 
deriven de una actividad inventiva, par ejemplo el aceite de colza presentado en Dl 
posee en principio el mismo poder secante y el mismo indice de yodo del aceite de 
coiza de la reivtndicaciôn I de la solicitud en estudio, pues se presenta como aceite 
de colza La que puede suceder, es que el documento DI no menciona dichas 
caracteristicas, sin embargo esto no indica que ese aceite no las tenga 

Asi las cosas, dichas propiedÆdes sobre las cuales el solicitante destaca la altura 
inventiva de su composicion, no son consideradas caracteristicas nuevas ni 
inventivas y, por ello, la composicion propiamente dicha tampoco se considera 
inventiva. 

Par lo demÆs, es importante que se entienda que en el anÆlisis de patentabilidad se 
evaluan la novedad y el nivel inventivo de la invenciôn, desde una perspectiva tØcnica 
y no desde una perspectiva literaria. 

El solicitante anexa una tabla, donde se discriminan los valores de yodo para varios 
aceites de origen vegetal, y adems aclara que estos aceites no son aceites 
naturales de origen vegetal sino que son aceites modificados o refinados. Sin 
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embargo, llama la atenctôn que el capitulo reivindicatorio de la presente solicitud solo 
hace referencia a aceites de origen vegetal y no aclara si son modificados a no, solo 
hasta ahora se hace referencia a este aspecto Par Jo tanto, la altura inventiva de la 
materia reivindicada es directamente afectada par lo descrito en Dl, documento que 
tampoco hace referencia sobre la naturaleza de los aceites vegetates. 

De otra parte, el solicitante menciona respecto al nivel Inventivo de la composicion de 
interes, que" Dl no suministra una gua para seleccionar aceites especificos de 
origen vegetal con elfin de incluirlos en una composicton fungica que comprenda 
iprodiona como sustancia activa", de to cual se puede inferir que un oxperto media en 
ía matena podria Ilegar facllmente a plantear el objeto de la presente invencron con 
una simple selección de un aceite vegetal y, desde este punto de vista, es Importante 
aclarar que una selecciôn no es indicativo de altura inventiva, solo corresponde a una 
actividad rutinaria de una investigaciôn determinada. 

Por ültimo, el solicitante manifiesta que en ningCin momenta se esta reivindicando el 
poder secante o el indice de yodo como propiedad y desarrollo de los inventores, 
solamente es una caracterlstica novedosa e inventiva de la aplicaciOn de aceites 
vegetates, y cite el Manual Andinó de Patentes donde se Indica que puede servÆlido 
caracterizar una composiciOn pôr parÆmetros, por ejemplo el Indice de yodo. 

Sobre et particular, cabe aclarar que et poder secante a el indice de yodo se 
encuentran ubicados en la parte caracteristica de la reivindicacion, que es la parte de 
la reivindicaciôn donde en terminos generates se presentan todas las caracteristicas 
nuevas e inventivas de la materia de interes, y justamente, coma Jo actara et 
solicitante, se mencionan coma caracteristicas de la composicion Ahora, teniendo en 
cuenta que estos parametros son simplemente propiedades de la materia, 
def,nitivamente no pueden ser considerados caracteristicas de la invencion y no se 
les puede atribuir nivel inventivo. 

Respecto a la frase "...solamente es una caracteristica novedosa e inventiva de la 
pIicaciOn de aceites vegetates "(subrayado fuera deltexto), se puede concluir que 

si el objeto de la invencion en estudio se reduce a una simple aplicacion o uso de los 
aceites vegetates, ella tampoco es patentable, pues, coma se sabe, los usos a 
aplicaciones no son una categoria de protecciOn mediante patente, segün Jo prevØ el 
articulo 14 de la DecisiOn 486, 

Adicionalmente, sabre el aparte del Manual Andino de Patentes que cita el interesado 
para sustentar su apreciaciôn sabre la viabilidad de caracterizar un producto par 
parametros, cabe anotar que en el Manual no se identifican o explican cuales son las 
excepciones a las que se hace referencia en at numeral 4.6.7,  relativo a la DefiniciOn 
porparØmetros, cuando se senala "...o excepcionalmente par sus parØmetros". 

R 
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Y, con respecto al comentarlo del solicitante, segn el cual ".resulta inexplicable por 
que la insistencia de su Despacho de no açeptar  algo que, coma vimos en el ManuI 
para guta de los examinadores de la region andina, es V debe seracertable sing que,, 
ademas es definitivamente aceDtable en todas las otras legislactones del mundo" 
(subrayado fuera del texto), cabe aclarar que el Manual Andino de Patentes no es 
un marco normativo de referenda para el estudlo y anªlisis de patentabHidad de una 
solicitud en trÆmite, coma quiera que se trata solo de una Gula prÆctica para la 
realización del examen de las solicitudes de patentes, dirigida principalmente a los 
examinadores de las Oficinas nacionales de los paises miembros de la Comunidad 
Andina. 

En conclusiOn, los comentarios del solicitante no desvirtüan de ninguna manera las 
objeciones a la patentabilidad ya sustentadas. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación 
denominada: "COMPOSICION FUNGICIDA QUE CONTIENE ESPECIALMENTE UN 
ACEITE DE ORIGEN VEGETAL CON PODER SECANTE ELEVADO". 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Alvaro Correa OrdOnez, 
en su calidad de apoderado de la sociedad Bayer CropScience S.A., o a quien 
haga sus veces, el contenido de Ia presente resolucion, entregandole copia de 
la misma, advirtiØndole que contra ella procede elrecurso de reposición ante 
el Superintendente de Industria y Comercio al momenta de notiflearse a dentro de los 
5 dias hÆbiles siguientes. 

NOTIFIQUESE V CUMPLASE 
Dada en Bogota D.C., a los 2 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMCIO, 

Doctor 
ALVAR000RREAORDOEZ 
Av. 82 N° 10-62 Piso 6 
Bogota D.C. 
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