(¢

Industria y Comercio

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

R
resoLucion 10841
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. PCT 03 023842

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO
en gjercicio de sus facultades legales, en especial de las qu'e se confirieron en los
articulos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Cddigo Contencioso
Administrativo, y

CONSIDERANDO
PRIMERO: Que mediante Resolucion 48789 del 26 de n!oviembre de 2008, la
Superintendencia de Industria y Comercio, negé privilegio de patente de invencién a
la creacion denominada: “GRANULOS DISPERSABLES EN AGUA QUE
CONTIENEN DELTAMETRIN".

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad[el 29 de diciembre de
2008, bajo el nimero 03 023842 00013 - 0000, el doctor Luns Patifio Leyva, en su
calidad de apoderado de la sociedad Bayer Cropscience AG , interpuso recurso de
reposicion contra la decision contenida en la citada resolucuon con eI obJeto de que
se revoque Yy en consecuencia se “otorgue la respectiva patente

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinat anterior se fundamento,
de la siguiente manera:

Sefala el recurrente “(...) Como bien se argumento en la respuesta al oficio de fondo
anterior, asi como dichas caracteristicas técnicas son aceptadas en la gran mayoria
de formulaciones, el hecho gue los granulos de la presente mvencuon no contengan
solvente se debe considerar igualmente como una caracterlsttca técnica de los
granulos reivindicados. En otras palabras, el hecho de no contener solvente es una
caracteristica inherente a los granulos. Adicionalmente, el hecho de que el proceso
se haga con o sin solvente, tiene un efecto directo sobre los granulos resultantes
(producto final). Asi, mientras los granulos de D1 presentan solvente, los de la
presente invencién no lo tienen, esta es 1a caracteristica de los granulos como tal. A
diferencia de D1, los granulos de la presente invencién no presentan solvente. Esta
es la caracteristica que hace novedosa a la presente invencion y que diferencia
ambas formulaciones. Por jo tanto, la caracteristica 'libre |de solvente’, es una
caracteristica que se aplica tanto al proceso como a los granulos, NO es una
caracteristica unica del proceso. Adicionalmente, en la reivindicacion 1 se establece
que los granulos son libres de solvente pero en ninguna parte|de la reivindicacion se
hace referencia al proceso de obtencion de tal manera que los granulos no se
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caracterizan_por su proceso de obtencién sino por sus caracteristicas técnicas
esenciales (granulos libres de solvente) entre otros.

1
“Teniendo en cuenta el proceso de D1, el cual emplea élrededor de 30 % de
solventes, es claro para una persona versada en la materia que los granulos
resultantes van a tener una cierta cantidad de solvente a pesar de etapas de secado
posteriores. Por lo tanto, el solvente resultante presente en los granulos finales sera
liberado cuando estos sean dispersados en agua antes de 1su aplicacion sobre las
plantas. Por lo tanto, los solventes toxicos entraran en contacto tanto con los
agricultores como con el medio ambiente. Dichas desventajas se evitan mediante el
uso de los granulos de la presente invencién los cuales NO presentan solvente.

“Ahora bien, si bien es cierto que los granulos revelados en D1 son sometidos a una
etapa de secado como lo afirma el sefior examinador, no es razonable desde ningun
punto de vista inferir que los mismos estén libres de solvente Dicho proceso de
secado reduce el contenido de solvente en los granulos pero ng lo remueve
completamente. Por lo tanto, los granulos resultantes todavia contienen solventes
aromaticos los cuales no se encuentran presentes en los granulos de la invencion ya
que no se utilizan solventes durante el proceso. }

“En cuanto a los niveles de toxicidad, pongo de presente a su Despacho que dicho
argumento no tiene relevancia tal como lo afirma el sefior examinador. En efecto, el
nivel de toxicidad DL50 solo es relevante en cuanto a la toxicidad aguda en humanos
y animales pero no tiene ningun sentido relacionarlo con el dafio ambiental
ocasionado por este tipo de formulaciones. Por lo tanto, el hecho de evitar el uso de
solventes organicos aromaticos téxicos (como en los granulos libres de solvente de la
presente invencién) es una ventaja que es deseable en este' tipo de formulaciones.

“En cuanto al documento D2, pongo de presente gue diCho documento revela
mezclas de fipronil con deltametrin pero en ningan caso revela formulaciones con
deltametrin como Unico ingrediente activo. Por el contrario, en la presente invencion
no se revela en ninguna parte la presencia de un segundo mgreduente activo tal como
ocurre en D2 ya que la solicitud esta dirigida a formulaciones de deltametrin
unicamente.”

CUARTO: Que para atender lo sefialado en el articulo 59 dfal Cédigo Contencioso
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y
las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientesiterminos:
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NORMA APLICABLE

El articulo 14 de la Decisidn 486 expedida por la Comision de la Comunidad Andina
establece que: “Los Paises Miembros otorgaran patentes para las invenciones, sean
de producto o de procedimiento en todos los campos de la técnologla siempre que
sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de apllcacmn industrial”.

De otro lado, el Articulo 16 prevé que “Una invencion se considerara nueva cuando
no esta comprendida en el estado de la técnica.

“El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al piblico por
una descripcion escrita u oral, utilizacion, comercializacion 0 cualquier otro medio
antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente 0, en su caso, de la
prioridad reconocida. :

“Sélo para el efecto de la determinacion de la novedad, también se considerara
dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en tramite
ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentacuon o de prioridad fuese
anterior a la fecha de presentacién o de pricridad de la sohcntud de patente que se
estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté mclwdo en la solicitud de
fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el
articulo 40."

Por su parte, el articulo 18 de la Decisidon 486 seriala: “Se considerara que una
invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normaimente versada
en la materia técnica correspondiente, esa invencidn no huble'se resultado obvia ni se
hubiese derivado de manera evidente del estado de la técni¢a”

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se
encuentra que la solicitud se refiere a una creacién denomlnada "GRANULGS
DISPERSABLES EN AGUA QUE CONTIENEN DELTAMETRIN”.

Respecto a los argumentos del recurrente, este Despacho se permite aclarar que la

descripcion carece de la expresion "granulos libres de solvente cuando se define la

composicion de la misma en los folios 20y 21. Adlc:lonalmente desde el principio de

este tramite, ha estado claro que lo novedoso de la soltcnudj no es la composicion,
i
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sino el proceso alternativo mediante el cual se logra obtener una composicion
conocida en el estado de |a técnica, como dicho proceso es nuevo e inventivo se le
otorgé patente a la solicitud divisional que lo reclamaba. Sin embargo, esta oficinano
reconoce novedad o nivel inventivo a la composicién ya que un producto no es nuevo
por el hecho de ser obtenido mediante un proceso nuevo.

Adicionalmente, se aclara que en el ambito quimico solvent " es aquella sustancia
que puede disolver y producir con otra una mezcla homogenea (definicién de la
vigésima segunda edicion del diccionario de la lengua Espariola), bajo esta definicidn,
muchas sustancias pueden ser catalogadas como solventes, 1entre ellas el agua que
es utilizada seguin la descripcién para la preparacion de los granulos reclamados. Asi,
la expresién "granulos libres de solvente”, es contradictoria ya que para la fabricacion
de la composicidon se utiliza agua la cual de acuerdo con los argumentos del
solicitante puede quedar como residuo en el producto a pesar del proceso de secado,
por lo que los granulos reclamados contendrian un solvente: Es claro que luego de
someter un producto a un proceso de secado se logra retlrar el solvente del mismo.

Adicionalmente, el articulo 30 de la Decision 486, establece q‘ue “las reivindicaciones
definiran la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y
concisas y estar enteramente sustentadas por la descripcién”. Al reivindicar un
producto mediante la materia que este no contiene se contraviene lo establecido por
el presente articulo ya que no se esta definiendo el producto por la materia que lo
caracteriza y que se desea proteger. Por lo anterior, se ratifica que los granulos
reclamados no son nuevos y que la expresion "libres de|solvente”, no es una
caracteristica técnica del producto.

De otra parte, se ratifica que los granulos reclamados no son nuevos, tal y como se
establecié en la evaluacién de novedad al comparar uno a uno los elementos que
caracterizan la composicion con lo divulgado por el estado de la técnica. Ademas,
mencionar que una composicién no contiene una sustancia no se considera una
caracteristica técnica de la misma. |

Adicionalmente, es importante anotar que el objetivo del proceso de secado es retirar
los solventes, asi D1 establece que para este fin somete el producto a secado en
lecho fluidizado a temperaturas entre 20°C y 150°C, y el que quede cierta cantidad de
solvente luego del secado de los granulos es una suposicion del solicitante que no
tiene soporte técnico en la descripcion.
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De otra parte, en relacion con el argumento del recurrente conmstente en que el uso
de solventes aromaticos toxicos, es una ventaja deseable en este tipo de
formulaciones, es necesario sefalar que en D1 se establece que los granulos
obtenidos son secados mediante lecho fluidizado con lo que se logra retirar el
solvente utilizado en la composicion, por cuanto la aflrmacuor{ de! solicitante no tiene
fundamento alguno, ya que con la etapa de secado de la anterioridad permite
obtener granulos de deltametrin sin solvente.

Adicionalmente, esta oficina se permite remitir al solicitante al documento
Environmental Helath Criteria 97, del INTERNATIONAL PROGRAMME ON
CHEMICAL SAFETY; este documento establece los niveles de toxicidad y riesgo del
deltamentrin para la poblacién y a su vez establece que la exposicion de la piel a esta
sustancia provoca entumecimiento, prurito, quemaduras en la piel, vértigo y eritema.

Este documento clasifica al deltametrin en un grado de toxicidad Il y establece que se
han reportado multiples envenamientos con esta sustancia; igualmente revela las
concentraciones tdxicas en el gusano de tierra, y el efecto sobre insectos y los
microorganismos nitrificantes en los cuales actua incrementando la respiracion
microbial, favoreciendo el crecimiento de los hongos e |nh|b|éndo el desarrollo de las
bacterias. En consecuencia, es evidente que la supuesta eX|stenC|a de residuos de
solvente que sin informacién técnica el solicitante le atnbuye a los granulos
divulgados por D1, no representa un riesgo o problema de Isignificativa relevancia
para el ambiente y el agricultor en comparacion con el efecto del deltametrin, del cual
ya existe informacién sobre su impacto negativo en el ambiente y el agricultor.

Adjunto a esto, a los granulos reclamados no se les puede atribuir ninguna ventaja
técnica sorprendente, ya que la solicitud no presenta nmgunaI informacién o dato que
permita establecer dichas ventajas sobre la seguridad del amblente y del agricultor
frente a los granulos reclamados y con respecto a los granulos que supuestamente
poseen residuos de solvente.

Respecto al documento D2, este ensefia composiciones que contienen deltametrin
que pueden ser presentadas en forma de granulos (pag. 5 Ilnea 9) y que no requieren
la adicién de solventes organlcos yaque los ejemplos de E pagina 7 utilizan agua
como vehiculo de la composicidon, y aunque estos ejc'emplos se refieren a
suspensiones, estas ya resolvian el asunto de evitar el uso de solventes para
preparar las que contuvieran deltametrin, evitando el efecto ambiental y sobre el

campesino segun el solicitante que los solventes organicos pudiesen ocasionar.
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Finalmente, en cuanto a la presencia de otro ingrediente actlvo en la anterioridad, es

evidente para un experto en la materia retirar el segundo agente activo y dejar la
composicion unicamente con deltametrin.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de Ia solicitud en estudio no
cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo establemdos en la Decisidén
486, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la deC|S|on impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decision contenida en la Resolucién 48789 del
26 de noviembre de 2008, por medio de la cual se negd una patente de invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contemdo de la presente
resolucién al doctor Luis Patifio Leyva, en su calidad de apoderado de la sociedad
Bayer Cropscience AG., o a quien haga sus veces, el corlltenldo de la presente-
resolucion, entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede
recurso alguno por encontrarse agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE U B
Dada en Bogota D.C., a los 4 MAR 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),

CARLO MARCENARO JIMEN

Doctor

LUIS PATINO LEYVA
Calle 94 A N° 7 A-09
Bogota D. C.

202066
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