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Referencia RESOLUCION : 31124 }
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Expediente : 3-67907 j

Tramite : 11 PCT—PATEILITE DE INVENCION CAPITULOS T Y Il
’ Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO It

Actuacion : 432 COMUNIGACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este espacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 -
00 Piso Tercero (3), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del término de cinco (5) dias
habiles contados a partir del envio de la presente cltac:lén en horario de 8:00 am.a 4:30
p.m. jornada continua, con el fin de notificarle ‘personalmente el contenido de la resolucion
de la referencia proferida dentro del exped:e‘nte tramitado con el nimero de radicacién

citado en el asunto. “

De no hacerse presente en gl término mdlcadow‘ anteriormente, la providencia en mencion se
notificara por edicto, el cual se fijard por el tprmlno de diez (10) dias en el Centro de
Documentacion e Informacién. | ‘
Para su comodidad el texto completo de la resblucnén 'se encontrara disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habil siguuente al de su notificacién, la cual podra ser
consultada desde un computador con acceso 5 Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el
numero de resolucion a fravés de la opmén‘ tramites y servicios - de caracter general
< transversal - consulta actos administrativos y providencias.
| :

|
En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

Secretari% General
SUPERINTENDENCIA DE JINDUSTRIA Y COMERCIO

LSede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 3, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Al contestar favor indiqua el numero de | Sede CAN: Av. Carrera 50 No, 26- 55 int. 2 Tel 5880070
radicacion consignado en el sticker ‘ Call Center 6513240 . Linea 018000-210165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
| Bogota D.C. Colombia
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Por la cual se resuelve un recurso de repos:c:on

Rad. PCT/03-067907 , /

EL SUPERINTENDENTE [iE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades Iegale$ especialmente de las conferidas en el
numeral 54 del articulo 3°‘ del Decreto 1687 de 2010, y

|
CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucién N° 67824 del 30 de noviembre de 2010, la
Superintendencia de Industria y Comercio wdenegé la solicitud de patente de
invencion a la creacién denommad%. “COMPOSICION PARASITICIDA PARA
APLICACION TOPICA”, con fundamento en los articulos 14 y 18 de la Decision 486
de la Comisién de la Comunidad Anduﬁa al estlmar que la misma no cumple con el
requisito de nivel inventivo, por tratarfe de una composicién sugerida por el arte

previo. | w

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado em esta Entidad el 4 de enero de 2011,

con el nimero 03 067907 00013 - 00@0 el doctor Carlos R. Olarte, en su calidad
de apoderado de la sociedad Schering Plough Ltd, interpuso recurso de reposicion
contra la citada Resolucién, con fundémento en los argumentos que a continuacion

se sintetizan:

El recurrente sostiene que en "e/ ejemﬁnlo 3A se evaluan 4 composiciones
utilizando, cada una un solvente d:fe)‘ente é diferentes temperaturas, demostrando
que la_dnica _composicion gue ng_je cggt_a;l:za a_15°C es aqguella_que_conliene
permetrina y d-limoneno (ver Tabla 1) ya| que las co composiciones que contienen
hexilenglicol, PM, DPM y dietlle glicol | monometiléter (DM) se encuentran
completamente sélidas a 15°C, por lo qué no se pudo realizar el experimento”.
~Subrayado y negrilla fuera de texto—; ‘;
Asimismo, sostiene que los tres ens/a\yos evndencran la tarea llevada a cabo por los
investigadores, para desarrollar la solicitud denegada: como primera medida, se
probd que la composicion que conﬁema el solvente d-limoneno, es la tnica que a
15°C no se encontraba cristalizada (Ejemplo 3A). A continuacién, se realizé un
perfil de solubilidad para dos solventes: DF’M y PM a diferentes temperaturas y con
diferentes concentraciones de permetnna (Tabla 2), demostrando que mas arriba
de 20°C no se producen cnstales¢ sin importar qué concentracion de permetrina
contenga la solucién, y que entre ]0 y 5 °C, la formacién de cristales se encuentra
relacionada, de manera directa, azn la concentraciéon de permetrina en la solucion.

La tablas 3, 4 y 5 evidencian los| resultados de solubilidad de permetrina en los
sistemas de solventes DM/d-limoneno y PM/d-limoneno a 0°C.

|
El apoderado argumenta que los mconvementes relacionados con ia cristalizacién
de formulaciones con una alta cohcentramén de permetrina eran desconocidos, y

| ; Sede Centra: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7y 10-
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‘ i
\‘ 3 »
que antes de la solicitud aqui reivfindicadfa, no se enconiraba disponible

informacion alguna sobre la solubilidad) de Ias;‘ piretrinas en diferentes solventes.
Razén por la cual, los inventores, con %/l fin de desarrollar formulaciones con alta
concentracion de piretrinas en otros solventes, encontraron dichos inconvenientes
y lograron superarlos gracias a los difeﬁ'entes ensayos experimentales realizados,

1o que a todas luces es evidencia de niv{bl inventivo.
|

una alta concentracion de dicho principio activo no se encontraba divulgado ni
solucionado en el arte previo. Ademas, considera que el analisis realizado por este
Despacho es incorrecto, ya que aparentemente esta contemplando el mismo
invento para derivar la existencia de li sugetfencia 0 razén para liegar al invento.
No es apropiado anticiparse a los resdltados presentados por la invencién, ya que
asi siempre resultara "obvio" todo pbjeto de una solicitud de patente, pues
inevitablemente ésta parecera derivada de la teoria en que se basa su desarrollo,
sin dar mayor importancia al trabajo, mtelecto y creatividad involucrados en la
invencién para llegar a la solucién del problema planteado en la solicitud.

Por otra parte, el recurrente insiste er%] que elf problema de'las formulaciones con

En relacién con la anterioridad D1,|, el adeerado alega que dicho documento
“solamente divulga formulaciones liqu, e{das en donde el vehiculo es un alquilenglicol
éter, como el dipropilenglicol monometil (en Ips Ejemplos de la presente solicitud se
evidencia que se solidifica a _una tesmpgratura de 15°C-cristalizacion _a _bajas
temperaturas-), pero en ninguna /paﬂe wStqu:era sugiere cé6mo prevenir la
cristalizacion de la permetrina en una soluc:on Debido a esto, considero
respetuosamente que la SIC mcurre;en un wermr al afirmar que la simple mencién
en D1 de los alquilen glicoles éteres | como vehiculos, es motivacién suficiente para
desarrollar de manera obvia la pre jnte m\)enc:dn desconociendo la creatividad y
trabajo experimental involucrado en su ddsan"ollo Por su parte, y de la misma
forma equivocada, el Examinador ons:dqra que la divulgacién del uso del d-
limoneno como vehiculo en D2 es motivacién suficiente para que la persona
medianamente versada en la materia lo use y estudie con el fin de determinar sus
caracteristicas. Contrario a lo amahzadzp por el Examinador, siguiendo las
ensefianzas de D2, la persona medi namehte versada en la materia se encontraria
motivada a usar Ja permetrina en co centrac:ones menores a 50%”.
\

Finalmente, el recurrente sefiala dgue mmhos paises han concedido patente a
solicitudes equnvalentes a esta, entye ellos Perti que, como Colombia, es miembro
de la CAN y se rige por la misma legislaciéon de propiedad industrial; asimismo,
afirma que los conceptos de requn#tos de patentabnhdad como el nivel inventivo,
son absolutamente equivalentes v | 'evaluados bajo los mismos parametros a nivel
mundial. / ‘

{, 3 Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7y 10
i Sede CAN: Avenida Carrera 50 No. 27-55 tnterior 2
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TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a

resolver el recurso de reposicién intemubsto ed los siguientes términos:
|

|
En relacién con el argumento segin /el cu#l ‘en el ejemplo 3A se evallan 4
composiciones Uutilizando, cada ur;% un | solvente diferente, a diferentes
temperaturas, demostrando que [a_Unica composicion que no se cristaliza a 15°C
es_aquella_que contiene permetrina y d-limoneno”, este Despacho aclara que si
bien la tabla 1 (Fl. 52) evidencia que (el dlimoneno es un mejor solvente para la
permetrina que el éter monometilico de propilenglicol y el éter monometitico de
dipropilenglicol, dicha tabla no permite fevaluaf una eventual ventaja de la presente
solicitud en relacién con lo divulgado Len el estado de la técnica, en donde ya se
sugeria el uso de d-limoneno en compﬁosicionﬁes gue contuvieran un piretroide (D2,
reivindicacién 4). Adicionalmente, la persona medianamenté versada en la materia
esta en capacidad de establecer la s lubilid“ad de otras piretrinas en d-limoneno,
puesto que al ser conocida su polaridad y las propiedades fisicoquimicas de la
permetrina, es posible determinar unﬂ mezcla con una solubilidad ventajosa sobre
los demas solventes conocidos hasta entonces para este tipo de agentes como lo
es un alquilglicol éter (FI. 135, coiumné 11, lineas 34 y 35, columna 12, linea 10).
| !

En cuanto a las tablas 3, 4 y 5, cabe) anotar que, como se indicé anteriormente, la
persona medianamente versada en la materia esta en la capacidad de determinar
el perfil de solubilidad de un compuesto y proporcionar una mezcla de solventes
adecuada, debido a que la anteriqﬁdad D1 sugiere el uso de un sistema de
solventes que incluye un alquil glicol éter para mejorar la disolucion de piretroides
en formulaciones liquidas (FI. 130, chlumnajz, lineas 4 a 7), y a que la anterioridad
D2 ensefia formulaciones en que el d-limoneno es adicionado en gran proporcion a
las formulaciones topicas de permetﬁna (FL, 134, columna 10, lineas 15 a 22). Asi
las cosas, una persona con conocimientos en la materia lograria en forma sencilla
los perfiles de solubilidad y las comp'osicionJés parasiticidas de la presente solicitud.

|
Ahora bien, respecto a que los incoq'venier:jes relacionados con la cristalizaciéon de
formulaciones con una alta concentracion de permetrina eran desconocidos y que,
antes de la solicitud aqui reivindi:%da, no se encontraba disponible informacion
alguna sobre la solubilidad de las| piretrihas en diferentes solventes, se aclara
nuevamente al recurrente que tanﬂo la anterioridad D1 como la anterioridad D2
divulgan informacién suficiente con relacién a los solventes adecuados para las
piretrinas, como se sefialé en el analisis de nivel inventivo y en los Oficios
debidamente trasladados a la solicitante. De hecho, el documento D2 divulga de
manera especifica una composici' n particular que comprende permetrina y d-
Limoneno (Fl. 164, columna 2, lineﬁxs 16 a 21), la cual esta claramente dentro del
alcance de la reivindicacion 1 de }!la presente solicitud. Ahora bien, en cuanto al

| ! .
! ‘ SUPERINTENDENCIA

|

o

f 5 Sede Centro: Carrera 13 No, 27-00 Pisos 2, 5, 7y 10
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desarrollo de formulaciones con altas| concentraciones de piretrinas en otros
solventes, esta Oficina indica que, contrario a lo manifestado por el recurrente, en
la reivindicacion 1 (Fl. 164) no se hace referencia o restriccién a ningtn tipo de
concentracion o “alfa concentracion”, como quiera que fa reivindicacién 1 es una
generalidad que no limita el alcance de la materia reclamada a una "alfa
concentracion” de permetrina o de tan sél{: las piretrinas, sino que abarca
cualquier composicién posible en cualquier rango de concentracion de cualquier
piretroide o piretrina en d- limoneno o Lina mezcla de este con otros solventes. En
consecuencia, los argumentos del recurrente en relacién con la concentracion del
agente activo y los resultados presentados en los estudios de solubilidad no estan
acordes con lo reclamado en la presente solicitud.

El recurrente sefiala que la anteriori%iad D'f “solamente divulga formulaciones
liquidas en donde el vehiculo es un quuiler&glicol éter, como el dipropilenglicol
monometil (en los Ejemplos de la presente solicitud se evidencia que se solidifica a

-una_temperatura_de_15°C-cristalizacién_a bajas temperaturas-), pero en ninguna

parte siquiera sugiere c6mo preveniﬂ la cristalizacion de la permetrina en una
solucién”. Al respecto, se aclara que el estado de la técnica en conjunto,
proporciona informacién suficiente para lograr las composiciones reclamadas en la
presente solicitud, como se ha explicado previamente.
|

Adicionalmente, la solicitante en su %nélisis incurre en el error de considerar ia
informacién contenida en las anterioridades D1 y D2 por separado y no evalda la
informacion que da el estado de fa té{:nica eh conjunto, como debe hacerse en la
evaluacién de nivel inventivo. Como se estableci6 en la Resolucion de denegacion,
la anterioridad D1 ensefia composiciones de piretroide el cual se encuentra entre
el 50% y el 95% en base al peso total (Fl. 135, columna 11, lineas 29 a 31y 63), lo
cual se puede considerar como una alta concentraciéon del mismo. Igualmente, el
documento D1 ensefia la presencia de un vehiculo del tipo alquilglicol éter entre el

5% al 50% (Fl. 135, columna 11, lineas 34 y 35), entre otros solventes o mezclas
de éstos como el aceite de eucalipto.ﬁv |

Ademas, la persona medianamente ersadé en la materia tenia igualmente a su
disposicién, antes de la fecha de prioridad de la presente solicitud, el documento
D2 que a su vez complementa la in‘ rmacién contenida en la anterioridad D1, ya
que ensefia la presencia de altos volimenes de d-limoneno dentro de una
composicidn que comprende espeq‘iﬁcamejnte permetrina (FI. 134, columna 10,
lineas 15 a 22) y que, como se mencion6 anteriormente, dicha composicién
divulgada en el documento D2 se encuentra contenida dentro del alcance de la
materia reclamada en la reivindicaci?n 1 (Flﬁ 164) de la presente solicitud.

/ |

|
/ |
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Ahora bien, con respecto a la motivacién de usar permetrina en concentraciones
menores a 50% debido a lo establecido en el documento D2, cabe anotar que este
Despacho no encuentra relacién entre el argumento del recurrente y lo establecido
en el pliego reivindicatorio (Fl. 164), ya que la relvmdlcacxén 1 en ningdin momento
limita la proporciéon ni el tipo de pnrétrmde ‘0 piretrina. Por el contrario, esta
reivindicacion es una generalidad que abarca un namero indeterminado de
composiciones, la cual a la luz del est{ado de/la técnica D1y D2 carece de nivel

inventivo. | ‘J

|
En cuanto a que muchos paises han n,[oncedndo patente a solicitudes equivalenies
a esta, este Despacho aclara que en gl analims de patentabilidad se encontraron
documentos relevantes que afectan el nivel inventivo del objeto estudiado, tal como

se demostrd durante la actuacion adr nmstrdtlva Asimismo, sobre el examen de

patentabilidad realizado por distintas d‘r" icinas extranjeras, es importante manifestar
que en esta materia rige el principio de la mdependenma de las patentes, respecto
a lo cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido: “Ef sistema
de otorgamientfo de patentes que se ijopté en la Comunidad Andina se encuentra
soportado en la actividad auténoma mdependlente de las Oficinas Competentes
en cada Pais Miembro. Dicha acpv:dad‘ que aunque de manera general se
encuentra regulada por la normatlvg comynitaria, deja a salvo la mencionada
)

independencia...” (Proceso 51-1P-200 |

que los requisitos de patentabilidad pueden éer similares de un pals a otro, también

lo es que la normatividad que regula la materia puede variar entre ellos. Se reitera,
cada oficina es auténoma para decidir sol'bre la patentabilidad de una creacién,
teniendo en cuenta el examen de patentabilidad por ella realizado, sin olvidar la

normatividad vigente aplicable al cas¢ }

| ,
Finalmente, y como se sustentd en % Resolucion de denegacién, si bien es cierto

En ese orden de ideas, se sostien# que él objeto de la solicitud en estudio no
cumple con los requisitos de patentablhdaqi en consecuencia, no se halla mérito
para revocar la decision impugnada. | j

|
Con fundamento en las anteriores cTnsxdemclones el Superintendente de Industria
y Comercio, ’

ESUELVE

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la decns:on contenida en-la Resolucién N°
67824 del 30 de noviembre de 2010, por medno de la cual se denegé la solicitud de
patente de invencién a la creacid denommada “COMPOSICION PARASITICIDA

' Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7y 10
. ) ] Sede CAN: Avenida Carrera 50 No, 27-55 Interior 2
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/

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente
Resolucion al doctor Carlos R. Olarte, en su calidad de apoderado de la sociedad
Schering Plough Ltd, o a quien haga sus veces, entregandole copia de la misma y
advirtiéndole que contra ella no procede ecurso alguno, por lo cual queda agotada

la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y COMPLASE
Dada en Bogots, D. C.,alos

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRVL\ Y COMERCIO

OSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor L [
CARLOS R. OLARTE

Diagonal 34 No. 5-28 ]
Bogota D. C. {

202066 ’ j
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