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Solicitud de Patente de Invencién titulada: “Composicién fungicida que
contiene especialmente un aceite de origen vegetal con poder secante

elevado”.

Solicitante: Bayer CropScience S.A

RECURSO DE REPOSICION

ALVARO CORREA ORDONEZ, mayor de edad y vecino de Bogota D.C., identificado segin
aparece al pie de mi firma, en mi condicién de apoderado de la sociedad Bayer CropScience
S.A, domiciliada en Lyon, Francia, presento oportunamente el siguiente recurso de
reposicion en contra de la Resolucion 47041 de fecha 21 de noviembre de 2008, notificada
por edicto desfijado el 17 de diciembre de 2008, con el propésito de que se revoque la

mencionada resolucién.
L

1. OBJETO DEL RECURSO

/

Que se revoque la Resolucion 47041 de fecha 21 de noviembre de 2008, y en su lugar, se

conceda el privilegio de patente de invencion para la solicitud de patente titulada:
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“Composicion fungicida que contiene especialmente un aceite de origen
vegetal con poder secante elevado”.

2. ANTECEDENTES

2.1.  La solicitud de patente fase nacional lt;rémitada en este expediente contiene ocho (8)
reivindicaciones que se presentaron como rgé;éuesta al primer examen de fondo el 16 de
enero de 2008. En la Resolucion impugnada' el Despacho niega el derecho de patente para
las reivindicaciones 1 a 8 con fundamento en la fa]ta de nivel inventivo.

2.2,  Esta solicitud fue presentada ante ese Despacho el dia 21 de enero de 2003 y se le
adjudicd el numero de radicacién 03003729. La presente solicitud fase nacional conesponde
a la solicitud internacional No.PCT/FR01/02346 del 19 de julio de 2001.

2.3.  La presente solicitud fue publicada en la gaceta oficial No.543 el dia 31 de Agosto
de 2004 sin que se hubieran presentado opdsiciones por parte de terceros.

24. Siguiendo con el tramite normal, ese ;D?spacho emiti6 el primer examen de fondo el
dia 19 de octubre de 2007, en el cual objet(')‘][zi‘;claridad de la solicitud, y la novedad de las
reivindicaciones 1 a 10 con fundamento en__[a‘?s ensefianzas contenidas en los documentos
D1(ES8307448) y D2(US5580567). Este reqygrimiento fue oportunamente atendido el 16
de Enero de 2008. Como respuesta a dicho primer examen de fondo se presentd un nuevo
pliego reivindicatorio que comprende 8 reivindicaciones.

2.5. Su Despacho expide el 15 de Febrero ide 2008 un segundo examen de fondo, en el
cual se objeta la novedad y el nivel inventivo con fundamento en las ensefianzas contenidas
en el documento D1(ES8307448). Este requerimiento fue oportunamente atendido el 1 de
julio de 2008.

2.6. Por medio de la Resolucién 47041 de fecha 21 de noviembre de 2008, notificada por
edicto desfijado el dia 17 de diciembre de 2008, el Despacho niega las reivindicaciones 1 a 8
por cuanto considera que carecen de nivel iné\i‘e_'htivo a pesar de los argumentos presentados
por la solicitante en la respuesta al examen de f‘éndo.

2.7.  Ese Despacho menciona que la falta de nivel inventivo se debe a la ensefianza del

documento D1(ES8307448). En forma resumida, el Examinador establece que:

“D1 presenta una composicion fungicida agricola en una emulsion de aceite en agua,

basada en iprodiona, donde dicho aceite puede ser un aceite vegetal, tal como aceite de -

cacahuate, aceite de colza 6 aceite de semilla de maiz”.
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“Es importante anotar en este punto, que aunque para la presente invencion 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 técnica 6 donde se evidencie la

importancia de un valor yodo superior a 90",

“Si bien es cierto que el documento DI no presenta especificamente combinaciones de
iprodiona con alguno de los aceites vegetales contemplados en la reivindicacion 1 de la
presente invencion, evidentemente divulga la posibilidad de combinar iprodiona con z{n
aceite de origen vegetal y formular una composicién fungicida agricola. Es mds, el ejemplo
4 de DI divulga especificamente una composicion que comprende iprodiona y aceite de

cacahuate”.

“El poder secante elevado, nunca fue definido de forma cuantitativa en la presente solicitud
y el término “elevado” es totalmente subjetivo y no define la invencion, pues lo que
considera elevado el solicitante, podria no ser elevado para otra persona. En segundo
lugar, tanto el poder secante como el valor de yodo son propiedades o caracteristicas
propias o inherentes a la materia, no son caracteristicas que se deriven de una actividad

inventiva...”

“FEl solicitante anexa una tabla, donde se -discriminan los valores de yodo para varios
aceites de origen vegetal, y ademds aclara que estos aceites no son aceites naturales de
origen vegetal sino que son aceites modificados o refinados. Sin embargo, llama la atencion
que el capitulo reivindicatorio de la presente solicitud solo hace referencia a aceites de
origen vegetal y no aclara si son modificados o no, solo hasta ahora se hace referencia a
este aspecto. Por lo tanto, la altura inventiva de la materia reivindicada es directamente
afectada por lo descrito en D1, documento que tampoco hace referencia sobre la naturaleza

de los aceites vegetales”.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

3.1.  Objeto de la invencion
Antes de entrar a discutir la patentabilidad de la presente invencién, considero importante
mencionar que el problema técnico que resuelve la presente invencidn es, suministrar una

composicion fungicida que contiene ipridiona fungicidamente efectiva libre de cualquier

'
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aceite mineral aunque manteniendo o incrementando la capacidad de la sustancia activa para

controlar hongos que dafian las plantas.

[
o
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Es importante aclarar que las reivindicaciones de la presente invencién se limitaron a ocho
(8) reivindicaciones dirigidas a composicion fungicida, y que el requisito de novedad fue

reconocido por su Despacho. U :

Por lo tanto, los argumentos que se presentan a continuacioén son para demostrar el nivel

inventivo de la presente invencion. " ‘

3.2, Elrequisito de nivel inventivo

El nivel inventivo de una solicitud se encuentra definido en el Articulo 18 de la Decision 486
y se establece “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”.

Se ratifica que el documento (D1) (ES-8307448) no afecta el nivel inventivo de la presente

invencion por las siguientes razones: .

D1 se refiere a una composicién basada en uso. de iprodiona en asocio con algunos aceites.
Se mencionan algunos aceites vegetales. Un aceite emulsificante que es un 4cido graso
emulsionado también se utiliza en la composicién descrita de acuerdo con este documento.

Sin embargo, los aceites minerales son los aceites preferidos para ser combinados con la

iprodiona de acuerdo con la descripcién_de dicho_documento. La eleccién de estos

aceites se hace mediante una seleccion de acuerdo al respectivo valor HLB de estos

aceites vy no teniendo en consideracién el poder secante o los indices de vodo tal como se
hace para la presente invencion. "

F

El problema a ser resuelto por la invencién es suministrar una composicion de acuerdo con

la reivindicacion 1, que se limito de la siguiente forma:

“Composicion fungicida caracterizada porque comprende iprodiona y por lo menos un

aceite escogido de aceite de lino, girasol, soja, maiz, algodén, cdrtamo y colza, siendo éstos



de origen vegetal y porque poseen un poder secante elevado caracterizado dicho aceite por
un indice de yodo que es superior a 90, estando la relacion ponderal aceite/iprodiona entre

015y 1,6

La composicién de la presente invencién permite alcanzar el mismo o un mejor nivel o
eficacia en términos de actividad fungicida de la composicion conocida que comprende
aceite mineral aunque evitando la presencia de tal aceite mineral que es conocido por ser

toxico para las plantas a ser tratadas y altamente contaminantes para el ambiente.

s e
1

Estas propiedades mejoradas de la composicicf')-n‘vde acuerdo con la inven_éién son mantenidés
también en condiciones lluviosas en donde las éomposiciones normales tienden a lavarse de
las plantas tratadas requiriendo de esta man,efa que sea aplicado mas producto. Esto se
confirma por medio de los ejemplos 1 a 6 de la solicitud demostrando también una fuerte

disminucién de la cantidad relativa de aceite en la composicion de acuerdo con la invencién.

D1 no ensefia una composicién tal como se describe en la reivindicacién 1 (limitada a

iprodiona y a un_aceite de origen vegetal especifico, con una especifica relacién
aceite/iprodiona). D1 en el ejemplo 4 se refiere a aceite de mani pero sin mencionar el

poder secante de tal aceite ni tampoco existe ninguna mencién del valor de yodo de este

aceite.

f

E : :
Ademas, la formulacién del ejemplo 4 de D:lirha sido probada en plantas por su eficacia

fungicida. Actualmente se prefiere aplicar ‘sustancias fungicidas con aceites minerales
porque ofrecen mejores resultados. De hecho,-en casi toda la descripcién D1 se refiere a
aplicar iprodiona en mezcla con un aceite mineral. El unico ejemplo de eficacia de D1 se

relaciona con la aplicacion de la formulacién del ejemplo 1 que comprende un aceite

mineral. La presente solicitud cubre un producto que esta libre de aceite mineral que se

debe evitar por razones de fitotoxicidad. El .poder secante del aceite que se emplea

refuerza la alta eficacia de la_composicion fungicida de acuerdo_con la_ presente

invencién. !
En la respuesta al segundo examen de fondo s¢ anex6 una tabla que suministra detalles sobre

varios aceites de origen vegetal, incluyendo sus rangos de valores de yodo. Estos aceites 1o

son aceites naturales de origen vegetal sino que son aceites modificados o refinados.
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Estos aceites se pueden seleccionar por su alto poder secante o su valor de yodo mayor de

90. Estas propiedades en una mezcla de iprodiona con un aceite de origen vegetal, no

eran predecibles por una persona experta que conociera D1.

D1 no suministra una guia para seleccionar aceites especificos de origen vegetal con el fin
de incluirlos en una composicion fungicida que comprenda iprodiona como sustancia activa.
D1, menos atin, sugiere al experto en la técnica seleccionar tal aceite de origen vegetal en
relaciéon con su alto poder secante ni en relacién con su valor de yodo mayor de 90 tal como
se reivindica en la reivindicacion 1.

Tales caracteristicas de la composicion de acuerdo con la invencién permiten un
comportamiento y propiedades mucho mejores tal como se evidencia en el ejemplo de la
presente solicitud. Estas caracteristicas permiten una mejor eficacia y una mejor resistencia
al lavado por la lluvia. Ademas, permite evitar el esparcimiento de aceite mineral en &l

ambiente lo que es siempre preferible.

1
B

De los anteriores argumentos es claro, que un experto en la materia a partir de las ensefianzas
de D1 no hubiera podido llegar de manera evidente a la composicion de la reivindicacién 1
de la presente invencion, y por lo tanto, D1 no puede afectar de ninguna manera el nivél
inventivo de la presente invencion.

Finalmente, se reitera que en la pagina 41 del Manual para el Examen de solicitudes de
patentes de invencién' establece que: “Una reivindicacion de producto, por ejemplo un
compuesto quimico, se puede caracterizar por su estructura y elementos, por su férmula
quimica, como un producto de un proceso o excepcionalmente por sus parametros.”

'

(resaltado mio).

Y agrega el manual: “Los parametros son valores caracteristicos de propiedades mensurablés

(por ejemplo el punto de fusion) definidos como combinaciones matematicas de varias

' Manual para el examen de solicitudes de patentes de invencién en las oficinas de propiedad
industrial de los paises de la Comunidad Andina, OMPI, 2004
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variables.”
La tnica condicién que establece el manual para la aceptacion de dichos pardmetros son que:
“Los parametros se deben poder determinar dé una forma clara, precisa e inequivoca por

medio de procedimientos objetivos usuales en el arte.”

De lo anterior es claro que una invencién de prdducto puede también estar definida mediante
pardmetros. Por lo tanto, la composicion fungicida de la reivindicacion 1 de la preselﬁe
invencién que comprende iprodiona y un aceite de origen vegetal con un poder secante alto iy
con un indice de yodo superior a 90, y que ademas establece claramente la relacién ponderal
aceite/iprodiona, cumple a cabalidad con el requisito de novedad, tal como lo ha reconocido
su Despacho, y posee nivel inventivo.

Respetuosamente solicitamos a su Despacho que analice nuevamente los argumentos arriba
expuestos asi como la tabla presentada en la respuesta al segundo examen de fondo, en !a
cual se muestra rangos de valores de yodo“para varios aceites de origen vegetal como

i

sustento del nivel inventivo de la presente solicitud de patente.

4. PETICION

Solicito a su Despacho que con fundamento en los hechos y normas citadas :

1. Se revoque la resolucion No. 47041 del 21 de noviembre de 2008 en cuanto a que ia
solicitud de patente de invencion contenida en el expediente de la referencia, si tiene
nivel inventivo, es decir cumple con el articulo 18 de la Decision 486.

2. Que como consecuencia de la revocacién, se otorgue el privilegio de patente a ia
invencidn titulada: “Composicién fungitida que contiene especialmente un aceite de

origen vegetal con poder secante elevado”.
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5. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Avenida 82 No. 10-62 Piso 6 de la
ciudad de Bogota, D.C.

Atentamente,

ALVARO CORR
C.C.No.79.143.366 de Usaquén
T.P.20.281
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
RESPUESTA AL RECURSO DE REPOSICION

202085

Bogota, D.C.,

Abogado }

ALVARO CORREA ORDONEZ

ASUNTO
Radicacion 03003729
Tramite 011
Evento 379
Actuacién 412
Oficio
Folios 4

Patente de Invencién Patente de Modelo D de Utilidad

Via Nacional D

Via PCT (fase nacional) Cap. | D Cap. I

No. Sol. Internacional: PCT/FR01/02346
Fecha de Presentacion Internacional: 2001-07-19

TiTULO: .
“Composicién fungicida que contiene especialmente un aceite de origen vegetal con
poder secante elevado”

En atencién al Recurso de Reposicidn interpuesto, se hacen las siguientes
aclaraciones:

1. Documentos estudiados
Capitulo descriptivo: Folios 39 al 61 tal y como fueron presentados.
Capitulo reivindicatorio: Folio 112 ultima modificacion.
Argumentos del solicitante: Folios 136 a 143.

2. Objeto de la invencién

2.1.  Objeto de la invencioén:

El objeto de la presente solicitud de patente de invencién se refiere a una composicion
fungicida para el tratamiento de enfermedades fungicas de los cultivos y que contiene
especialmente al menos un aceite vegetal con poder secante elevado.

Reivindicaciones 1-8
Composicidn fungicida

El solicitante indica que el problema técnico que resuelve la presente invencion radica
en, suministrar una composicién fungicida que contiene iprodiona fungicidamente
efectiva libre de cualquier aceite mineral, manteniendo 6 incrementando la capacidad
de la sustancia activa para controlar hongos que dafian plantas.
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3. Analisis de patentabilidad (articulo 14 D486)

3.1. Nivel inventivo (articulo18 D486)

La presente solicitud de patente reclama una composicién fungicida caracterizada
porque comprende iprodiona y por 1o menos un aceite escogido de aceite de lino,
girasol, soja, maiz, algodén, cartamo y colza.

El documento ES-8307448 presenta una composicién fungicida agricola en una
emulsion de aceite en agua, basada en iprodiona. Donde dicho aceite puede ser un
aceite vegetal tal como aceite de cacahuate, aceite de colza 6 aceite de semilla de
maiz.

Al comparar las composiciones fungicidas anteriores se observa que la anterioridad
citada ya habia divulgado composiciones fungicidas basadas en iprodiona junto con
aceites de origen vegetal. Aunque D1 contempla aceites de origen mineral, también
incluye aceites de origen vegetal y claramente sugiere la combinacion de iprodiona con
aceites de origen vegetal. Mas aun D1 hace relevancia en la importancia de las
composiciones oleosas a base de iprodiona y su ventaja en términos de manipulaciéon y
mayor eficacia fungicida. Es importante anotar que aunque para la presente invencién
es de gran importancia el valor yodo del aceite vegetal escogido, la solicitud no
presentoé resultados comparativos donde se muestre un salto cualitativo en la técnica 6
donde se evidencie la importancia de un valor yodo superior a 90.

Entonces un técnico medio en la materia podria formular composiciones fungicas a
partir de las ensefianzas de D1, mezclando iprodiona con un aceite de origen vegetal y
esperar una actividad fungica mejorada tal como lo sugiere D1. Pero esta vez teniendo
en cuenta el valor yodo de los aceites vegetales utilizados. En consecuencia el
problema técnico planteado en la presente solicitud “la necesidad de sustituir los
aceites minerales, debido a los dafios ambientales y el riesgo de toxicidad para la
planta tratada” 6 tal como lo plantea el recurso “suministrar una composicién fungicida
que contiene iprodiona... libre de cualquier aceite mineral manteniendo 6
incrementando la capacidad de la sustancia activa para controlar hongos que dafian
plantas” ya habia sido solucionado previamente en D1 formulando la iprodiona con un
aceite de origen vegetal.

Por lo tanto el capitulo reivindicatorio de la presente solicitud es una alternativa obvia
para una persona medianamente versada en la materia, no presenta un efecto técnico
inesperado debidamente sustentado y por consiguiente definitivamente carece de nivel
inventivo.

4. Respuesta a los argumentos del solicitante:

Tal como lo indica el solicitante, el documento ES-8307448 (que de ahora en adelante
se llamara D1) divulga una combinaciéon entre iprodiona y aceites tanto de origen
mineral como vegetal. Y aunque los preferidos en esa solicitud, son los aceites de
origen mineral, también se sugiere la combinacién de ese fungicida con aceites de
origen vegetal. Mas aun el ejemplo 4 de la anterioridad citada presenta un ejemplo
especifico donde se combina iprodiona con un aceite vegetal, de cacahuate.

Ahora, si bien es cierto que el documento D1 no presenta especificamente
combinaciones de iprodiona con alguno de los aceites vegetales contemplados en la
reivindicacion 1 de la presente solicitud. Evidentemente divulga la posibilidad de
combinar iprodiona con un aceite de origen vegetal y formular una composicion
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fungicida agricola. Asi que D1 claramente sugiere la combinacion de iprodiona con un
aceite de origen vegetal.

Nuevamente el solicitante resalta la importancia en la eleccion de los aceites, mediante
una seleccion de acuerdo al valor HLB, segun la anterioridad 6 mediante el poder
secante y los indices de yodo, segln la presente invencion. Y cita especificamente que
“...D1 no suministra una guia para seleccionar aceites especificos de origen vegetal
con el fin de incluirlos en una composicién fungicida que comprende iprodiona...” y que
‘D1 menos aun, sugiere... seleccionar tal aceite de origen vegetal en relacién con su
alto poder secante ni en relacion con un valor de yodo mayor de 90..."

A este respecto es importante asentar varias apreciaciones.

Primero el alto poder secante 6 el indice de yodo se encuentran ubicados en la parte
caracteristica de la reivindicacién, donde en términos generales se presentan todas las
caracteristicas nuevas e inventivas de la materia de interés. Y es claro que dichos
parametros se presentan como caracteristicas de la composicion. Y teniendo en cuenta
que estos son propiedades de la materia, definitivamente no pueden ser considerados
caracteristicas de la invencién y no se les puede atribuir una altura inventiva.

Ahora, dejando de lado estas caracteristicas y analizando el llamado “alto 6 elevado
poder secante” se aclara nuevamente que este nunca fue definido de forma cuantitativa
en la presente solicitud y el término “elevado” es totalmente subjetivo y no define la
invencion. Pues lo que considera elevado el solicitante, podria no ser elevado para otra
persona.

Y tercero, aunque la anterioridad citada no lista un gran nimero de posibles aceites
vegetales para formular en la composiciéon fungicida, si hace referencia a los aceites
vegetales en general y cita dos especificamente; el aceite de cacahuate y el aceite de
colza, este Ultimo se incluye en la reivindicacion 1 de la presente solicitud.

Por lo tanto un técnico medio en la materia con esta informacién.podria combinar la
iprodiona ya no con aceite de cacahuate, sino con otros aceites de origen vegetal como
aceite de colza 6 aceite de girasol, etc.

Ahora resulta contradictorio que el solicitante insista en resaltar la importancia de una
simple seleccion del aceite, debido a que un técnico medio en la materia podria realizar
esta accién y llegar formular la composicién fungicida aca reivindicada. Una seleccion
no es indicativo de altura inventiva, solo corresponde a una actividad rutinaria de una
investigacion determinada.

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

En otro aspecto; el solicitante menciona que la composicion de esta solicitud posee
propiedades mejoradas. Ademas sefala que “D1 no ensefia una composicion...limitada
a iprodiona y un aceite de origen vegetal, con una relacién especifica aceite/iprodiona”

Para lo cual se aclara que D1 no afecta la novedad de la presente solicitud y que no
hace referencia a la relacién aceite/iprodiona. D1 sugiere la combinacién de iprodiona
con aceites de origen mineral y vegetal y cita el aceite de cacahuate y al aceite colza
como posibilidades entre los aceites de origen vegetal. La composicion aca
reivindicada se deriva de las ensefianzas de D1 debido a que sigue presentando una
composicion fungicida que comprende iprodiona como ingrediente activo, pero ahora
se listan otros aceites vegetales y se especifica una proporciéon determinada. Sin
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embargo estas caracteristicas son el resultado de una optimizacién de producto, que
corresponde a una practica rutinaria en el area de agroquimicos.

Ahora bien, el solicitante una vez hace referencia a la tabla donde se discriminan los
valores de yodo para varios aceites de origen vegetal y ademas aclara que estos
aceites no son aceites naturales de origen vegetal sino que son aceites modificados ¢
refinados. Sin embargo el capitulo reivindicatorio de la presente solicitud solo hace
referencia a aceites de origen vegetal y no aclara si son modificados o no, solo hasta
ahora se hace referencia a este aspecto. Por lo tanto la altura inventiva de la materia
reivindicada es directamente afectada por los planteamientos de D1, documento que
tampoco hace referencia sobre la naturaleza de los aceites vegetales.

Por ultimo el solicitante manifiesta que segun el Manual Andino es posible realizar la
caracterizacién de un producto por medio de parametros en este caso el poder secante
6 el indice de yodo. A continuacién se haran algunas apreciaciones a este respecto.

La definicién por parametros se utiliza de forma excepcional cuando el producto 6
proceso no puede definirse de otra manera. Sin embargo una composicién fungicida
puede ser claramente descrita por sus componentes y la proporcion de estos. De modo
tal que, el poder secante elevado y el indice de yodo pueden continuar considerandose
parametros propios de la materia, en este caso del aceite. Nuevamente se aclara que
ninguno de los capitulos reivindicatorios radicados, indicaron que los aceites de la
composicidn eran refinados.

Por ultimo es importante aclarar que el Manual Andino es solamente una guia para el
tramite de solicitudes de patentes, sin embargo no es una reglamentacion oficial, ni
tampoco un tratado absoluto; en el Manual ni siquiera se identifican cuales son las
excepciones a las que se hace referencia en el numeral 4.6.7 Definicién por parametros
“...6 excepcionalmente por sus parametros.” Por lo tanto la solicitud no debe cumplir
las exigencias 6 lineamientos del Manual Andino sino que debe cumplir con los
requisitos de la Decisién 486.

5. Conclusién
Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda ratificar la negacioén del privilegio

solicitado para las reivindicaciones 1 — 8, folio 112.

Bogota, D. C.,
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