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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en e!
articulo 3, numeral 45 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion 49918 del 30 de septiembre de 2009, la
Superintendencia de Industria y Comercio, negd el privilegio de patente de invencion
a la creacion denominada: COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN ETOXILATOS
DE ALCOHOLES GRASOS COMC FAVORECEDORES DE LA PENETRACION
PARA EL TRATAMIENTO DE PLANTAS".

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 30 de octubre de 2009,
bajo el numero 03 090727 00011 - 0000, la doctora Luz Clemencia de Paez, en su
calidad de apoderada sustituta de la sociedad Bayer Cropscience Ag, interpuso
recurso de reposicion contra la decision contenida en la citada resolucion, con el
objeto de que se revoque la mencionada providencia y en su lugar “se conceda el
privilegio de patente”.

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

Transcribe el recurrente el articulo 18 de la Decision 486 y prosigue:

“(...) Con el fin de evitar la subjetividad en el analisis de la obviedad de [a
invencién frente a las ensefianzas del estado del arte, fue necesario que la
Doctrina internacional desarroliara un método gue delimitara claramente el papel
del examinador y le diera certeza a los solicitantes de patentes sobre la forma
como se estudiaria fa patentabilidad de sus invenciones.

Este método se denomina el metodo problema-solucion y ha sido acogido por las
Oficinas de Patentes, la jurisprudencia en general y en nuestro caso, el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina.

A este respecto, se considera entonces que un documento o una combinacion de
estos sélo deben ser considerados validos para la afectaciéon de este requisito,
cuando una persona medianamente versada en la materia encuentra
ensefianzas ¢ sugerencias claras sobre la manera como se resuelve el problema
técnico, es decir, sobre la invencion tal como se encuentra reivindicada. .

Para los anteriores efectos, el método problema solucién ensefia que el primer
paso en el estudic del nivel inventive de una invencion es determinar cual es el
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estado del arte mas préximo a la invencion frente al cual ésta dltima debe ser
comparada.

Dicho estado def arte mas prdximo es, de acuerdo con el Manual Andino de
Patentes, aguel que resuelve el mismo problema técnico que pretende resolver la
invencion bajo estudio. Lo anterior, por cuanto esta seria la informacion a la cual
normaimente accederia quien pretende resolver dicho problema técnico.

La aplicacion de este método para el estudio de nivel inventivo de las solicitudes
a su cargo por parte de las oficinas de patentes de los paises miembros de la
Comunidad Andina resuita obligatoria teniendo en cuenta la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Adicionalmente es importante poner de presente que el estudio de nivel inventivo
llevado a cabo por el Examinador no puede ser una andlisis en retrospectiva,
toda vez que su tarea debe estar encaminada en ponerse a el lugar del inventor
en el momentio en el gue él husca la solucion al problema técnice y sin utilizar la
solucién reivindicada como punto de partida de dicho andlisis.

En resumen, una anterioridad afectaria el nivel inventivo de una solicitud si una
persona medianamente versada en la materia, en el momento de buscar la
solucién al problema tecnico, encontrase en dicha anterioridad un problema
tecnico comparable y asimismo, encontrara ensefianzas o sugerencias que le
llevasen de manera obvia a la solucién reivindicada.

En el presente caso y contrario a lo que afirma el Examinador, D1 no revela o
sugiere la combinacion de {as caracteristicas principales de la reivindicacion 1 de
la presente solicitud. Por el contrario, los datos experimentales adjuntades al
memorial en respuesta al oficio No. 16794 claramente muestran que la
combinacion de acuerdo con la presente invencidn gue comprende:

- etoxilatos de acidos grasos lineares de férmula especifica y

- neonicetinilos como componentes activos,

- en donde la proporcién en peso de los componentes activos con respecto a
los etoxilatos de acidos grasosesde 1:0,1a1:2,0

exhibe efectos benéficos e inesperados al ser comparada con combinaciones
que comprenden otros ingredientes activos, resultado éste que ha sido ignorado
por el Sefior Examinador.

D1 meramente revela que ciertos compuestos definidos por tres formulas
generales diferentes pueden favorecer la penetracion de ingredientes activos en
fas hojas de las plantas. Un grupo de dichos compuestos pertenece a los
etoxilatos de acidos grasos, otro pertenece a ésteres del acido fosférico y el
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tercer grupo pertenece a los acidos dicarboxilicos. Los neonicotinilos no son
mencionados en absoiuto y mucho menos se menciona la proporcion en peso de
los ingredientes activos con respecto a los aceleradores de penetracion.

Si bien una persona medianamente versada en la materia pude combinar un
acelerador de la penetracion como se define en D1 con un ingrediente activo en
cierta proporcién en peso, gste no es el avance significado en el estado dei arte
gue pretende reivindicarse en esta invencion.

El salto tecnologico que provee la presente invencion es que los etoxilatos de
acidos grasos de formula especifica favorecen la penetracion de neonicotinilos en
las hojas de las plantas cuando se emplea una proporcion en peso especifica.
Los datos experimentales presentados en respuesta al oficio No. 16794 muestran
que el alvance de este efecto de penetracién no puede ser obtenido cuando se
emplean otros ingredientes activos. Esta ensefianza técnica no puede ser
derivada a partir de D1 ni a partir de la combinacién de D1 con otro documento
del estado del arte, entre ellos D2. Aun cuando la persona medianamente
versada en la materia hubiese combinade un etoxilato de acido grasoso como se
define en D1 con un compuesto del grupo de los neonicotinilos, el no hubiese
empleado la proporcién en peso como se define en la reivindicacion 1. Tal como
se menciocno en respuesta al Oficio No. 3979, en las formulaciones
convencionales se emplean adyuvantes con un exceso mayor al 2:1 sobre el
ingrediente activo, por lo cual el efecto técnico de la presente invencion no puede
ser entonces considerado obvio sobre el arte previo.

Adicionalmente es relevante anotar que solicitudes equivalentes de la presente
invencién han sido otorgadas en: Europa, Argentina, Australia, Chile, China,
Egipto, Indonesia, Japon, México, Malasia, Nueva Zelanda, Peru, Pakistan,
Rusia, Corea del Sur, Taiwan, Ucrania, Vietnam y otros doce paises, por lo que
no resulta comprensible que el resultado de patentabilidad en Colombia resulte
diametralmente opuesto al efectuado por dichas oficinas de patentes.

Con respecto a lo anterior, cabe resaltar el hecho de que esta misma invencion
ha sido otorgada en uno de los paises que conforman la Comunidad Andina:;
Peru y que posee la misma legislacion en patentes de nuestro pais”.

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

1. NORMA APLICABLE

El articulo 14 de la Decisidn 486 expedida por la Comisién de la Comunidad Andina
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establece que: “Los Paises Miembros 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 aplicacion industrial”.

Por su parte, el articulo 18 de la Decision 486 sefala: “Se considerara que una
invencion tiene nivel inventivo, 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 des estado de la técnica”.

2. FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este
expediente se encuentra que la solicitud se refiere a etoxilatos de alcoholes grasos
de la formula (1)

CHy—(CHa)y-—-CHz—{~-O—CHyCHy—CH2--)y-—-OH (i)

Como es conocido los etoxilatos de acidos grasos pueden emplearse como
favorecedores de la penetracién para un gran nimero de productos activos,
agroquimicos. El problema técnico planteado en la presente solicitud radica en que
unicamente se observa el efecto deseado cuando la formulacién empleada presenta
un contenido relativamente elevado de etoxilatos de alcoholes grasoso. Para
solucionar este problema técnico, la solicitud plantea que los etoxilatos de alcoholes
grasos de la formula (1) pueden emplearse como favorecedores de la penetracion
para productos activos, insecticidas.

Mediante la Resolucion 43918 del 30 de septiembre de 2009, la Superintendencia de
Industria y Comercio, negé el privilegio de patente antes referenciado por cuanto Ia
solicitud no cumple con los requisitos establecidos el los articulos 14 y 18 de la
Decision 486.

Para impugnar la decision adoptada argumenta el recurrente que "una anterioridad
afectaria el nivel inventivo de una solicitud si una persona versada en la materia, en
el momento de buscar la solucion al problema técnico, encontrase en dicha
anterioridad un problema técnico comparable...".

Al respecto cabe anotar que el documento D2 indica que "es tarea de la presente
invencion indicar un agente para el tratamiento de plantas que contenga un aditivo,
que acelere la penetracion en ias cuticulas de las hojas directamente en el lugar de
accion”. Lo cual corresponde al mismo propoésito de la solicitud en estudio, tal como
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se desprende de lo divulgado en el folio 61 “la presente invencion se refiere a un
nuevo empleo de los etoxilados de los alcoholes grasos como favorecedores de la
penetracion para determinados productos activos con propiedades insecticidas”, por
tanto, contrario a lo que indica el recurrente, el problema técnico a solucionar es el
mismo, dado que lo que realmente se busca es favorecer la penetracion del principio
activo.

De otra parte, si bien es cierto que los neonicotinilos no son mencionados, el
documento D2 ensefia el uso de derivados etoxilados como los de la solicitud en
estudio que facilitan la penetracion del ingrediente activo, ademas en dicho
documento se revela un estudio sobre las propiedades de los aceleradores de la
penetracion y los factores que inciden en la concentracion a la hora de la formulacion.
De esa manera, se ratifica que el documento D2 afecta el nivel inventivo de la
composicion reivindicada, una vez que revela los mismos derivados etoxilados de
esta y hace referencia especifica al favorecimiento de la penetracién de ingredientes
activos al utilizar dichos etoxilados.

En lo referente a las tablas que menciona el recurrente, estas no fueron incluidas
originalmente en la solicitud. De otra parte, no son claras ni representativas, porque
no se indica la forma de ejecucién de los ensayos asi como tampoco existe un punto
de referencia que permita determinar alguna ventaja, ademas de hecho ya se conoce
en el arte previo las formulaciones de principios activos pesticidas con favorecedores
de la penetracién como los aicoholes grasos etoxilados.

Ahora bien, sobre las proporciones especificas no se puede afirmar que sean

especificas, y lo Unico que se deriva de dichas proporciones es que la formulacién se
ajusta de acuerdo al principio activo aun dentro de compuestos analogos como

ocurre con la presente solicitud, lo cual resulta indiscutible para una persona del nivel

medio en conjunto con lo divulgado en el arte previo, pues tal como se sustenté en la

resolucion de negacidn, simplemente se presenta la combinacién sugerida por D2 de

elementos ampliamente conocidos en la técnica (a saber el ingrediente activo y el

derivado etoxilado), mas adan, dicho derivado es bien conocido en la técnica y es

comercializado bajo el nombre de Genapol C-100, tal como se indica en la

descripcion de la solicitud y en las correspondientes respuestas del solicitante.

Las formulaciones propuestas por la solicitud son producto de ensayos rutinarios vy,
de acuerdo con el efecto que se quiere lograr, se determinan las proporciones o
porcentajes optimos de cada componente en la formulacion, de manera que no
constituye un salto en la regla técnica que pueda proporcionar actividad inventiva.
Como ya se indico anteriormente, el arte previo ensefia las combinaciones de
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compuestos plaguicidas con compuestos etoxilados de alcoholes grasos, indicando
los factores a tener en cuenta de acuerdo al principio activo, donde ademas se da a
conocer las propiedades de los compuestos etoxilados de alcoholes grasos que
favorecen la penetrabilidad dada su no volatilidad y su coeficiente de difusién entre
otros.

Sobre el analisis en retrospectiva que afirma el recurrente el examinador hizo, cabe
decir que justamente el examen se realizé con base en los conocimientos que tenia
el experto medio en la materia y en el conocimiento divulgado en documentos que
habian sido publicados previamente, de tal manera que con los conocimientos
generales comunes que tenia un experto medio y los que sobre la materia
pertenecian al estado de la técnica, era perfectamente posible lograr los compuestos
y las composiciones aqui reclamadas, incluso sin necesitar para ello de aplicar
habilidad inventiva.

Finalmente, sobre las concesiones otorgadas en otros paises a solicitudes
equivalentes, este Despacho considera que si bien los requisitos de patentabilidad de
una invencion son requisitos universales, el anaiisis de patentabilidad de la misma se
debe realizar para cada caso en concreto, teniendo en cuenta la legislacién vigente
en el momento y los documentos del arte previo encontrados. Lo anterior, porque el
reconocimiento de los requisitos de patentabilidad de una invencion en una oficina,
noc determina su reconocimiento automatico en otra.

Por lo demas, en relacion con las practicas administrativas de otros paises para
efectos de los examenes de solicitudes cuya materia es equivalente a la solicitada,
debe tenerse en cuenta que al efectuarse el examen de patentabilidad por las
distintas oficinas rige el principio de la independencia de las patentes, en relacion con
el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido: “El sistema de
otorgamiento de patentes que se adoptd en la Comunidad Andina se encuentra
soportado en la actividad auténoma e independiente de las Oficinas Competentes en
cada Pais Miembro. Dicha actividad, que aungue de manera general se encuentra
regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia...”
(Proceso 51-1P-2008).

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que ¢l objeto de la solicitud en estudio no
cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla mérito para
revocar la decision impugnada.
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decision contenida en la Resolucion 49918 del
30 de septiembre de 2009, por medio de Ia cual se negd una patente de invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucion a la doctora I_uz Clemencia de Paez, en su calidad de apoderada sustituta
de la sociedad Bayer Cropscience Ag, 0 a quien haga sus veces, entregandole copia
de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse
agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 19 FB Zﬂm

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E).

(E)
ARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctora )
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
Carrera 4 N® 72-35. Piso 4.

'B;;goté 0.C.
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