Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAYY COMERCIO
RESOLUCIONN®. 38924
Por la cual se niega una patente de invencién

Rad. N° PCT/03028326

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992,y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 3 de abril de
2003, bajo el numero 03028326, entrd a fase nacional la solicitud de patente de
invencion titulada: “COMPOSICION PESTICIDA”, que corresponde a la solicitud
internacional nimero PCT/JP01/09253 del 22 de octubre de 2001.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe
llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordend publicar el extracto sin
que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros. Con motivo del
examen de forma el titulo de la invencién se modifico a: “COMPOSICION
PESTICIDA QUE COMPRENDE UN COMPUESTO PIRIDICO Y OTRO PESTICIDA”.,

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 cbjeciones efectuadas a la
solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 25 de febrero y 12 de
agosto de 2008, atendié oportunamente los requerimientos formulados y presenté
aclaraciones. Asi mismo, allegd un nuevo capitulo reivindicatorio, el cual, se adecla a
las prescripciones establecidas por el articulo 34 de |la Decision 486.

QUINTO: Que segun lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisién 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 aplicacidén industrial”.

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 3 contenidas en el folio 180, no
cumplen con el requisito de nivel inventivo, de acuerdo con [as siguientes
consideraciones:

1. Objeto de la invencion

La invencion propone una composicion pesticida util para la agricultura que
comprende una combinacién de un compuesto piridico de formula (1) 6 su sal, con
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otros insecticidas, fungicidas ¢ similares.

El problema técnico presentado en la solicitud en estudio, radica en que algunos
insectos se volvieron resistentes a algunos de los insecticidas conocidos hasta el
momento, por lo tanto es necesario lograr un efecto pesticida elevado con una dosis
pequefia. Para solucionar este problema técnico la solicitud plantea una composicion
pesticida que comprende al menos un compuesto piridico de formutla (1) 6 susal y al
menos otro pesticida.

2. Determinacioén del estado de la técnica

2.1 Fecha determinante para el analisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 23 de octubre de 2000, que
corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud JP
2000-322558. La fecha de la prioridad fue tenida en cuenta para el estudio de
patentabilidad, segun obra a folio 188 del expediente en estudio.

2.2 Documentos de! estado de |a técnica

Consultadas las fuentes de informacién con que se cuenta, se encontro el
documento ES2085118, titulado "Amidas de piridinas y sus sales, procedimiento para
su preparacion y composiciones que las contienen”, publicado ! 26 de enero de
1994, anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionado con la materia de la
solicitud en estudio {(de aqui en adelante llamado D1).

3. Nivel inventivo

Segln 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 invencién no hubiese resultado
obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

Ei 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 descripcion
escrita u oral, utilizaciéon, comercializaciéon o cualquier otro medio antes de la fecha
de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida®”.

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

“El articulo 4 de Ia Decision 344 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que la
invencién goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, nique
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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, €s
decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica
correspondiente.

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

‘Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador
técnico e un elemento que le permita afirmar 0 no si a fa invencién objeto de
estudio no se habria podido Hegar a partir de los conocimientos técnicos que
existfan en ese momento dentro del estado de la lécnica... En este punto conviene
advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad
y otro el que se efectia con respecto al nivel inventivo, si bien en uno y ofro se
utiliza como paramelro de referencia ef ‘estado de fa técnica’, en el primero, se
cotefa la invencion con fas ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno
{sic) por separado, mientras que en el segundo (nive! inventivo} se exige que ef
técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que é/
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 invencién’

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

“Lo obvio es “aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo que se encuentra o pone
delante de los ojos o que no tiene dificuitad”. Mientras que lo evidente “es algo fan cierfo y
claro que nadie puede dudar racionalmente de ello; se presenta de manera tan perceptible y
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 obvio.

“En este crden de ideas, se puede concluir que una invencion 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 ¢lla, 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 invencién 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.

1PROCESO 88-1P-2005, sentencia de interpretacién prejudicial del 27 de julio del 2005.
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En efecto, la anterioridad D1 divulga compuestos amida y sus sales, procedimientos
para su produccion y composiciones pesticidas que los contienen como ingredientes
activos. Entre los compuestos preferidos de esta invencién se resalta el derivado N-
cianometil-4-trifluorometil-3-piridinocarboxamida. :

Adicionalmente, D1 divulga que dichos compuestos de amida se pueden utilizar
combinados con ofros productos quimicos agricolas, tales como: insecticidas,
acaricidas, nematicidas, fungicidas, agentes antiviricos, atrayentes, herbicidas ©
reguladores de crecimiento de plantas. En algunos casos la eficacia sera mejorada
mediante tal combinacién.

Especificamente, el documento D1 sugiere diferentes tipos de compuestos agricolas
como, por ejemplo: carbofuran, pirimicarb, cipermetrin, clorfluazuron, fipronil,
buprofezin, avermectina, entre otros.

La solicitud en estudio presenta una composicion pesticida caracterizada porque
comprende N-cianometil-4-trifluorometil-3-piridinocarboxamida, o su sal y un al
menos un componente adicional seleccionado de: carbofuran, pirimicarb,
carbosulfan, cipermetrina, bifentrina, acetamiprid, clotianidin, clorfluazuron,
flufenoxuron, piriproxifen, espinosad, benzoato de emamectina, avermectina,
buprofezin, fipronil e indoxicarb.

Al comparar la materia contemplada en D1 con la revelada en la presente solicitud,
se observa que D1 ya habia divulgado especificamente el compuesto N-cianometil-
4-trifluorometil-3-piridinocarboxamida. Y, ya habia sugerido la combinacion de los
derivados de amida como, por ejemplo, el N-cianometil-4-trifluorometil-3-
piridinocarboxamida con otros agentes quimicos como el fipronil 6 el clorfluazuron,
entre otros.

Ademas, claramente en D1 se habia sugerido una eficacia mejorada por medio de tal
combinacién. De modo tal, que el efecto técnico sorprendente que menciona la
presente solicitud ‘el efecto sinérgico inesperado’ no puede considerarse ‘inesperado
ni sorprendente’, debido a que D1 ya habia sugerido una eficacia mejorada al
combinar sus compuestos de amida con otros agroquimicos conocidos en la técnica.

De este modo, el experfo medio en la materia, tomando las ensefianzas del
documento D1 hubiera podido facilmente formular una composicién pesticida, como
la aqui divuigada, y esperar un efecto sinérgico, ya sugerido desde D1.

Por lo tanto, la composicién y su actividad mejorada resulta ser obvia para un experto
medio, pues corresponde tan solo a una alternativa de combinacion ya sugerida que
no presenta un efecto técnico inesperado y por lo tanto carece de nivel inventivo.
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4. Respuesta a los argumentos del solicitante

Con respecto a los comentarios del solicitante, vale la pena anotar que es totalmente
claro que el documento D1 divulga el compuesto N-cianometil-4-triflucrometil-3-
piridinocarboxamida y sugiere la combinacion de este tipo de amidas con otros
agroquimicos conocidos en la técnica. Ademas, divulga especificamente la
posibilidad de una eficacia mejorada a causa de dichas combinaciones.

De modo tal, que las composiciones de la presente solicitud ya habian sido sugeridas
desde D1y el llamado efecto sinérgico inesperado también ya habia sido sugerido.
Asi las cosas, un técnico medio en la materia podria sin mayor esfuerzo de su parte
formular composiciones que incluyan los elementos anteriormente descritos
(conocidos) y esperar una actividad sinérgica (sugerida).

Por dltimo, resulta importante anotar que las pruebas insecticidas adicionales
debieron obrar en la descripcion de la solicitud inicialmente presentada, en atencién a
lo previsto en el articulo 28 de la Decision 486, que en la parte pertinente establece:

“La descripcion debera divulgar la invencién de manera suficientemente clara y
completa para su comprension y para que una persona capacitada en la materia
técnica correspondiente pueda ejecutaria. La descripcion de la invencién indicara el
nombre de la invencion e incluiré la siguiente informacion;

()

c} una descripcién de la invencion en términos que permitan la comprension del
problema técnico y de la solucién aportada por la invencion, exponiendo las
diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnofogia anterior;

(...)". (Subrayados fuera del texto).

No obstante lo anterior, estas pruebas fueron tenidas en cuenta para el analisis de
patentabilidad y se observé que las mismas muestran una actividad mejorada al
igual que las pruebas inicialmente presentadas. Sin embargo, este sinergismo
(mejora en la actividad). no puede considerarse un efecto técnico inesperado 6 un
salto cualitativo en la técnica, debido a que D1 ya habia divulgado la posibilidad
de encontrar un efecto sinérgico al combinar un derivado de amida como, por
ejemplo, N-cianometil-4-triftuorometil-3-piridinocarboxamida con otros agroquimicos
conocidos.

Es mas, esta solicitud simplemente presenta la combinacion de compuestos
conocidos y mide la actividad de composiciones determinadas encontrando una
actividad mejorada que no es inesperada, por ello se puede ratificar que ta invencion
en cuestion carece de nivel inventivo.
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invencién a la creacion
denominada: “COMPOSICION PESTICIDA QUE COMPRENDE UN COMPUESTO
PIRIDICO Y OTRO PESTICIDA”.

ARTICULO SEGUNDQO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero en su
calidad de apoderado de la sociedad Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., 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 CUNPLASE
Dada en Bogota D.C., alos

14001 2008
EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIQ,
' g

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72-35

Bogota D.C.
ya
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