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Asunto : Solicitud de patente para: COMPOSICIONES QUE

COMPRENDEN ETOXILATOS DE ALCOHOLES GRASOS
COMO FAVORECEDORES DE LA PENETRACION PARA EL
TRATAMIENTO DE PLANTAS

Solicitante : BAYER CROPSCIENCE AG

Clase : AOIN 043/078

Fecha sollc1tud 10 de octubre de 2003

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el
asunto antes identificado me refiero al oficio No. 3979 notificado por
fijacién en lista del 03 de abril de 20009.

2. Mediante oficio No. 3979 se puso en conocimiento del solicitante el
informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la
presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la manera
siguiente: v

2.1 De la solicitud de patente

Seflala el Examinador que el titulo de la solicitud no refleja el
objeto de la invencién.

2.2 Analisis de patentabilidad

2.2.1 Nivel inventivo

En esta oportunidad, el Examinador ha c¢itado nuevamente 1los
documentos D1l: WO 0054568 y D2: ES 2152937 considerando que éstos
afectan el nivel inventivo de la solicitud. De acuerdo con los

argumentos expuestos, Dl y D2 pertenecen al mismo campo técnico de 1la
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solicitud, donde D1 sugiere la combinacién de imidacloprid con
surfactantes y otros aditivos entre los cuales se incluyen compuestos

del tipo etoxilato y polietilenglicol o sus derivados.

El Examinador afirma que las composiciones reivindicadas podrian
ser derivadas de manera obvia a partir de las ensefianzas de los
documentos D1 y D2 y que el efecto técnico no se considera inesperado
ni sorprendente, toda vez que ya se conocia que los surfactantes del
tipo etoxilato mejoran la absorcidén del ingrediente activo en la
planta.

3. Con el fin de subsanar las objeciones expuestas, se presentan las

siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

3.1 Modificacidén de una solicitud en tramite

De acuerdo con el articulo 34 de la Decisidén 486 de la Comisién
de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificacién de una
solicitud es posible en cualquier momento del trdmite mientras no
implique una ampliacién de la solicitud inicial, me permito presentar
un nuevo titulo para la solicitud asi como un nuevo pliego
reivindicatorio conformade por 8 reivindicaciones. Las modificaciones
realizadas son las siguientes:

-~ De acuerdo con las observaciones del Examinador, el titulo de
la solicitud ha sido modificado para reflejar con mayor claridad
el objeto de la invencién. De esta manera el nuevo titulo es:

COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN ETOXILATOS DE ALCOHOLES GRASOS COMO
FAVORECEDORES DE LA PENETRACION PARA EL TRATAMIENTO DE PLANTAS

- Por su parte, las reivindicaciones 1, 3 vy 9 han sido

modificadas adicionando lo revelado en la reivindicacién 4 para

diferenciar con mayor claridad el objeto de la presente solicitud

frente al arte previo.

- De acuerdo con lo anterior, la reivindicacién 4 ha sido

eliminada del pliego reivindicatorio.

De este modo consideramos que las objeciones relacionadas con la

falta de claridad de la solicitud han sido superadas. Solicitamos
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atentamente a su Despacho tener en cuenta este nuevo pliego
reivindicatorio que cumple con las disposiciones de la Decisidén 486 asi
como el nuevo titulo de la solicitud.

3.2 Analisis de patentabilidad

3.2.1 Nivel inventivo

De acuerdo con el articulo 18 de la Decisidén 486:

Articulo 18.- Se considerard que una invencidn tiene nivel inventivo, si
para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica
correspondiente, esa invencidén no hubiese resultado obvia ni se hubiese

derivado del evidente del estado de la técnica.

De esta manera, deseamos poner de presente los siguientes
argumentos con el fin de diferenciar mejor la presente solicitud frente
a los documentos citados por el Examinador:

Las composiciones para el tratamiento de plantas de acuerdo con
la presente invencién estan . definidas por 3 caracteristicas
principales, a saber: '

- Etoxilatos de alcoholes grasos lineares de férmula especifica

- neonicotinilos como componentes activos _

- la proporcién en peso de los compuestos activos respecto a los
etoxilatos de alcoholes grasos se encuentra entre 1:0,1 y 1:2,0

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el Examinador,
consideramos que ‘el andlisis de nivel inventivo de 1la presente
invencién ha sido realizado en retrospectiva o ex post facto, toda vez
gue si no se conociera la materia revelada en la invencidén, seria no
seria posible para una persona medianamente versada en la materia
elegir del estado del arte las caracteristicas técnicas de la misma.

Por lo tanto, nos encontramos en desacuerdo con los argumentos
del Examinador, toda vez gque el andlisis de nivel inventivo en
retrospectiva o ex post facto se encuentra prohibido en materia de
patentes. '
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En primer lugar es relevante indicar que el documento Dl no tiene

nada que ver con la presente invencién, tal como estd reivindicada en
el nuevo pliego reivindicatorio. Dl estd dirigido al recubrimiento de
semillas por medio del uso de una composicidén, la cual contiene una
proteina reticulada formadora de pelicula, opcionalmente por lo menos
un pesticida y opcionalmente otros adyuvantes de agricultura. DIl se
centra entonces en las propiedades relacionadas con la formacién de
pelicula para un material proteico. El imidacloprid sélo es mencionado
como uno de los pesticidas “opcionales’” entre una pluralidad de otros
ingredientes activos posibles. Los adyuvantes “opcionales” pretenden
“proveer ciertas propiedades fisicas a la formulacidén, a la apariencia
y propiedades del <tratamiento, a las semillas o a la tierra o al
ambiente aéreo” (Ver pagina 3, lineas 23 a 25 de D1). Varios adyuvantes
diferentes son mencionados en la pagina 15 de D1 pero no se revelan los
etoxilatos de alcocholes grasos de fédrmula 1, tal como se indica en las
reivindicaciones de la presente solicitud.

Por lo tanto, consideramos que no es posible afirmar, como 1lo

hace el Examinador, que Dl ya sugeria la combinacién, tal como es acé
reivindicada.

D2 por su parte revela formulaciones biocidas que contienen
etoxilatos de alcoholes grasos como penetrantes. Sin embargo, sélo
existe una pequefia superposicidén entre la clase de etoxilatos de
alcoholes grasos mencionados en D2 (alquilo C = 7-13; EO = 1-8) vy la
clase de etoxilatos de alcoholes grasos tal como se especifican en el
pliego reivindicatorio modificado de la presente solicitud (alquilo C =
11-14; EO = 7-9). La definicién del penetrante de acuerdo con las
reivindicaciones modificadas corresponde a Genapol C-100 utilizado en
los ejempios que se describen en la descripcién de la presente
sclicitud. En efecto, los efectos benéficos de acuerdo con la presente

invencién sdlo pueden ser obtenidos utilizando ese tipo de etoxilatos
de alcoholes grasos junto con compuestos neonicotinilos. Esto también
es demostrado por los resultados experimentales presentados en
respuesta al oficio No. 16794.

Otro aspecto importante de la presente invencién gque debe ser
tomado en cuenta a la hora de realizar el andlisis de nivel inventivo,
es la baja proporcién en peso de los compuestos activos neonicotinilos

respecto a los etoxilatos de alcoholes grasos que se define en el
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presente pliego reivindicatorio. Una persona medianamente versada en la
materia técnica no hubiera - esperado que dicho efecto de alta
penetracién pudiera ser logrado por medio de la proporcidn en peso del
ingrediente activo respecto al adyuvante entre 1:0,1 y 1:2,0, lo cual
es absolutamente inusual en formulaciones pesticidas comunes. En las
formulaciones convencionales, los adyuvantes son utilizados en un

exceso mucho mayor al 2:1 con respecto al ingrediente activo.

En conclusidn, la presente invencidén estd definida por
cafacteristicas especificas tal <como se indica en el ©pliego
reivindicatorio y que resultan en efectos benéficos e inesperados. No
existen enseflanzas técnicas explicitas o implicitas en D1 & D2 que
lleven a la persona medianamente versada en la materia a la presente
invencién. '

Siendo entonces la materia reivindicada en la presente solicitud
no obvia frente al arte previo y presentando ademds un efecto
inesperado superior, los documentos D1 y D2 no pueden ser considerados
anterioridades validas capaces de afectar el nivel inventivo de la
misma y esta objecidén se debe tener por superada.

4. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por
su Despacho sobre la presente solicitud de patente, atentamente

solicito que se contintie su tramitacién.

5. ANEXOS

¢ Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 8 reivindicaciones.

e TFormulario para modificaciones en solicitud pendiente.

EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

Serfiora Jefe,

COLO-13549-841-009-5
JMS\JMS\ID-153114\WPC13549
No. M-2009-153114\JMS
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Espacio reservado para el adhesivo de radicacién

SuUP”

ERINTENDENCIA

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

SOLICITUD DE

O

D Correccnon de Error Material.. . Modmcacnon a una solicitud

| Nombre: BAYER CROPSCIENCE AG
Sociedad constttmda y eX|stente bajo Ias |eyes de:

REPRESENTANTE | Teléfono: 347 36 11 Fax: 217 92 11
O APODERADO

Nombre: Emilio FERRERO
Direccién: Carrera 4° No. 72-35 CC. NIT ]

C.E. D Otro D

Nuamero: 438.019 TP 31.929

agg. . |Alemania. Tt el |  IDENTIFICACION
SOLICITANTE Dlreccmn Alfred- Nobel Strasse 50, . | -
40789 Monheim, ' CC. LI owr O
Alemania, “lee B oow O
. ‘Domlclho Monhelm T )
Alemania g _ Numero:
Teléfono: 546 09 70 Fax: 2494070
A , E-mail: clientes@cavelier.com
@ IDENTIFICACION

E-mail: cavelier@cavelier.com

“/Namero de expediente: - 03.000.727

scripcion de'la‘correccion o modifica solicitada:

Presento nuevo capitulo reivindicatorio compuésto’por 8 reivindicaciones con el fin de superar las

‘_‘:ojbjecibhés hechas por Su-Despacho a;l‘a{prethtSwébliéitud de patente'y pido respetuosamente que

LTI Ly ' R sl e .
“el'examen de patentabilidad-sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.

! Adi‘cionalmg‘nte‘_informo q‘Ue el nuevo titulo paré-esfé‘ golicitu_d es el que sigue: “COMPOSICIONES

' QUE COMPRENDEN-ETOXILATOS DE ALCOHOLES GRASOS COMO FAVORECEDORES DE

'LA'PENETRACION PARA EL TRATAMIENTO DE PLANTAS". .

| Comprobante de pagoNo.

. Fecha:'"

Anexos
I:I Comprobante de pago de la tasa por $111.000, por concepto de modificaciones.

D Comprobante de pago por reivindicaciones adicionales despueés de la decimoquinta

reivindicacion por
FIRMA @*M

.G.C.438.019 & Usaquen T.P.A. 31.929

OMBRE: " EMILIO FERRERO
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REIVINDICACIONES

.Composicién para el tratamiento de plantas que comprende de 0,1 a 30% en peso

de etoxilatos de alcoholes grasos de la formula

CH3-(CH3)-CH,-(-O-CH,-CH,-),-OH n
en la que
m significa valores promedio comprendidos entre 9,0y 12,0y
n significa valores promedio comprendidos entre 7,0 y 9,0,

y un compuesto insecticidamente activo del grupo de los neonicotinilos, en donde
la proporcién en peso de compuesto insecticidamente activo del grupo de

neonicotinilos a etoxilatos de alcoholes grasos de la férmula (1) es de 1:0,1 a 1:2,0.

Composicion para el tratamiento de plantas segin la reivindicaciéon 1,

_caracterizado porque comprende como compuesto activo del grupo de los

neonicotinilos  imidacloprid, nitenpiram, acetamiprid, tiacloprid, tiametoxam,

clotianidin o dinotefuran.

Composicién para el tratamiento de plantas caracterizado porque comprende

- del 0,1 al 30% en peso de etoxilato de alcoholes grasos de la férmula

CHj3-(CH3)m-CH,-(-O-CH,-CH,-),-OH (h
en la que
m significa valores promedio comprendidos entre 9,0y 120y
n significa valores promedio comprendidos entre 7,0y 9,0

- del 1 al 50% en peso de compuesto activo del grupo de los neonicotinilos,

- del 1 al 80% en peso de dimetil sulféxido & N-metilpirrolidona 6
butirolactona o una mezcla de los mismos y

- “del 0 al 20% en peso de aditivos,

en donde la proporcidn en peso de compuesto activo a etoxilato de alcoholes

grasos de formula | es de 1:0,1 2 1:2,0.

Composicidn para el tratamiento de plantas segin la reivindicacién 3,
caracterizada porque
m significa el valor promedio de 10,5

n significa el valor prdmedio de 8,4.



/;\,__‘,_

5. Compoéicién para el tratamiento de las plantas segun la reivindicacion 3,
caracterizada porque comprende como ingrediente activo del grupo de los
neonicotinilos imidacloprid, nitenpiram, acetamiprid, tiacloprid, tiametoxam,

clotianidin o dinotefuran.

6. Composicién para el tratamiento de las plantas segun la reivindicacion 3,
caracterizada porque comprende como aditivos compuestos agroquimicamente
~ activos o inhibidores de cristalizacion o agentes humectantes o emulsificadores o

agua o mezclas de los anteriores.

7. Composicion para el tratamiento de plantas segln la reivindicacién 3,

caracterizada porque el contenido

- de etoxilato de alcoholes grasos de la formula (1) es del 0,5 al 15% en peso,

- de compuesto activo del grupo de los neonicotinilos es del 2,5 al 30% en
peso, |

- de dimetilsulfoxido o N-metilpirrolidona o butilrolactona o de una mezcla de
los anteriores es del 30 al 80% en pesoy

- de aditivos es del 0 al 15% en peso.

8. Composicion para el tratamiento de plantas, lista para ser usada, caracterizada
porque comprende
- del 0,01 al 0,2% en peso de etoxilatos de alcoholes grasos de la formula

CH;-(CH2)m-CH2-(-O-CH,-CH»-),-OH ()]
en la que
m significa valores promedio comprendidos entre 9,0y 12,0y
n significa valores promedio comprendidos entre 7,0 y 9,0,

- del 0,001 al 0,03% en peso del compuesto activo del grupo de los neonicotinilos,

- . del 0 al 50% en peso de dimetilsulféxido o N-metilpirrolidona o butilrolactona o de

una mezcla de los anteriores y
- deI_ 0 al 95% en peso de aditivos,

en donde la proporcidén en peso de compuesto activo a etoxilato de alcoholes grasos de la
férmula (1) es de 1:0,1 a 1:2,0.

JMS\UMS\ID-153138\WPC 13549
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Radicacion No. 03090727
Clasificacion Internacional (IPC): AO1N 43/78.
Concepto Técnico No. 2430

Patente de Invencion Patente de Modelo de Utilidad D

Via Nacional D

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

No. Sol. Internacional: PCT/EP02/03618
Fecha de Presentacion Internacional: 2002-04-02

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 48
de la Decisidén 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Capitulo descriptivo: Folios 61 al 76 tal y como fueron presentados.
Capitulo reivindicatorio: Folios 77 al 79 tal y como fueron presentados.
Prioridad: Folio 1 DE 10118076,4 2001-04-11.

Respuesta del solicitante: Folios 123 a 128 y 134 a 136

Capitulo reivindicatorio segunda radicacion: Folios 130 a 133

Segunda respuesta del solicitante: Folios 142 a 146

Nuevo capitulo reivindicatorio: Folios 148 a 149

2. Objeto de la invencién
Titulo de la solicitud:

Composiciones que comprende etoxilados de alcoholes de grasos como
favorecedores de la penetracién para el tratamiento de plantas. Folio 1.

Objeto de la invencién: El objeto de la presente solicitud de patente de invencion
se refiere a etoxilatos de alcoholes grasos de la formula (1)

CH(CH—CH~{~0~CHy—CH;-)—0H

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



3. Respuesta a los argumento del solicitante
- Nivel Inventivo

El solicitante argumenta que la anterioridad D1 se relaciona con una composicion
para el recubrimiento de semillas y no tiene nada que ver con la materia objeto de
esta solicitud. Ademas menciona que el analisis de nivel inventivo, fue realizado
en forma retrospectiva y que D1 no sugeria la combinacioén aca reivindicada.

No obstante es importante aclarar que D1 si sugeria la combinacién aca
reivindicada, una vez que se contemplan, dentro del alcance de D1, todos los
elementos de la composicién de esta solicitud. Lo que no se sugiere en D1 es el
uso como favorecedores de la penetracion, de los componentes etoxilados. Sin
embargo la composicion de D1 sugiere la composicion de esta solicitud. El
argumento del solicitante esta enfocado al uso que se le va a dar a la
composicion, lo cual no se considera una caracteristica técnica de la composicion.

Pese a lo anterior el documento D1 no sera teniendo en cuenta para el analisis de
patentabilidad puesto que no esta relacionado con la misma aplicaciéon 6 uso de la
composicion de esta solicitud.

Ahora bien, el documento D2 efectivamente revela formulaciones biocidas que
contienen etoxilados de alcoholes grasos tal como lo argumenta el solicitante y
ademas revela la misma clase de derivados etoxilados, usados en la composicién
de esta solicitud.

Aungue el solicitante argumenta que “solo existe una pequefia superposicion entre
la clase de etoxilatos de D2 y la clase de etoxilatos de esta solicitud...” es
justamente esa superposicion la que indica que los derivados etoxilatos usados en
la composicion de esta solicitud son equivalentes a los etoxilatos de D2.

Asi las cosas el documento D2 afecta el nivel inventivo de la composicion de
interés, una vez que revela los mismos derivados etoxilados de esta solicitud y
hace referencia especifica al favorecimiento de la penetracién de ingredientes
activos al utilizar dichos etoxilados.

Aca simplemente se presenta la combinacion sugerida desde D2 de elementos
ampliamente conocidos en la técnica. A saber el ingrediente activo y el derivado
etoxilado. Mas aun dicho derivado es bien conocido en la técnica y es
comercializado bajo el nombre de Genapol C-100, tal como se indica en la
descripcién de la solicitud y en la respuesta de la misma.

Ahora bien, el solicitante falla al afirmar que “...los efectos benéficos de acuerdo a
la presente invencion, solo pueden ser obtenidos utilizado ese tipo de etoxilatos...
junto con compuestos neonicotinilos...” puesto que D2 ya habia demostrado un
favorecimiento de la penetracién de ingredientes activos tipo fungicidas, utilizando
justamente los mismos etoxilatos de esta solicitud.

Esto demuestra y esta en concordancia con lo anteriormente expuesto y con lo
expuesto en el mismo capitulo descriptivo de esta solicitud, donde se hace
referencia al uso de etoxilatos de alcoholes de acidos grasos (conocidos) para
favorecer la penetracion de ingredientes activos, en este caso simplemente se
escogieron los compuestos neonicotinilos con actividad insecticida.

Los resultados encontrados, son el resultado de una investigacion de rutina y no
se pueden considerar inesperados ni sorprendentes una vez que D2 ya habia
divulgado el favorecimiento en la penetracioén de ingredientes activos, al utilizar
etoxilados de acidos grasos.
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Por ultimo es importante aclarar que la proporcion de componentes, carece de
nivel inventivo, debido a que surge como resultado de un proceso de optimizacion
de rutina, donde se determina la proporcién que ofrece mayor penetracion. Tal
como se habia sefalado en los estudios de patentabilidad anteriores esta solicitud
solo se refiere a una combinacién sugerida de elementos conocidos. Cambios en
proporciones de componentes, son practicas rutinarias de optimizacion de
producto que son ampliamente conocidas para un técnico medio en la materia.

4. Determinacion del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de la prioridad de la solicitud internacional PCT es
2001-04-11 se realizé la busqueda en el estado de la técnica y se encontraron los
documentos relacionados a continuacién, que pueden afectar la patentabilidad del
objeto de la presente solicitud:

N° Documento Titulo Fecha de publicacion

D2 182152937 Agentes para el tratamiento de plantas 1994-01-19

5. Analisis de patentabilidad (articulo 14 D486)

5.1.Nivel inventivo (articulo18 D486)

La solicitud de patente en estudio presenta en su reivindicacién 1 una composicion
para el tratamiento de plantas que comprende:

- 0,1-30% de etoxilatos de alcoholes grasos de férmula (1)
CHz=(CH,)——CHz—(~O—CHy~CH;)—0H (D

- Compuesto insecticidamente activo del grupo de los neonicotinilos, en
donde la proporcién es 1:0,1 a 1:2,0 (ingrediente activo:etoxilatos).

En contraste el documento D2 divulga un agente fungicida caracterizado porque
contiene un principio activo y al menos un acelerador de la formula (1)’

Hy C-{-CHywO-CHy-CHy-OfH

D2 hace referencia ademas al empleo de los aceleradores de agentes para el
tratamiento de plantas y a la mejora de la penetracion del principio activo.

Al comparar la materia objeto de esta solicitud con la materia divulgada en D2 se
observa que D2 ya habia divulgado los mismos etoxilatos de esta solicitud y ya
habia divulgado su aplicacién como favorecedores de la penetracion de
ingredientes activos. Solo que ahora que prueban ingredientes activos del tipo
insecticida. Asi las cosas el efecto técnico inesperado y sorprendente ‘“el
favorecimiento en la penetracién del ingrediente activo” no se puede considerar
inesperado ni sorprendente una vez que D2 ya habia divulgado ese efecto.

En consecuencia una persona medianamente versada en la materia en vista del
estado de la técnica en su totalidad es decir a partir de las. ensefianzas del
documento D2 y su propio conocimiento, podria formular una composicién como la
aqui presentada donde se combinen los mismos etoxilatos de D2 con un
ingrediente activo por ejemplo un compuesto insecticidamente activo del grupo de
los neonicotinilos (ampliamente conocidos) para favorecer la penetracion de este.
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Por lo tanto las composiciones de esta solicitud se derivan de manera evidente del
arte previo, solo son alternativas obvias para un técnico medio en la materia, no
presente un efecto técnico sorprendente ni inesperado, no representan un salto
cualitativo en la técnica y carecen de altura inventa.

Una vez mas se aclara que realizar variaciones en proporciones 6 cambiar
componentes de formulacién por otros alternativos conocidos en la técnica son
practicas comunes de optimizacion de producto para una persona medianamente
versada en la materia y carecen de nivel inventivo.

Los etoxilatos de acido graso ya habian sido utilizados como favorecedores de la

penetracién de fungicidas y herbicidas y ahora su actividad como favorecedores
de insecticidas solo corresponde a una alternativa mas de aplicacién.

6. Conclusion:

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda Negar las
reivindicaciones: 1 a 8 (Folio: 148 a 149)

Bogota, D.C.,

EXAMINADOR TECNICO

CONCEPTO TECNICO No. 2430 Codigo No.202085
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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION-NB- 49918

Por la cual se niega una patente de invencidn
Rad. N° PCT/03-080727

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 10 de
octubre de 2003, bajo el niumero 03 - 090727, entré a fase nacional la solicitud de
patente de invencién titulada: "EMPLEO DE ETOXILATOS DE ALCOHOLES
GRASOS COMO FAVORECEDORES DE LA PENETRACION", que corresponde
a la solicitud internacional PCT/EP02/03618 del 2 de abril de 2002.

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.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontré que la
invencién no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con
fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de la Decision 486 de la Comisidn de
la Comunidad Andina, se requirio al peticionario en dos oportunidades para que se
pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 26 de marzo de 2008
y el 2 de julio de 2009, atendi6 oportunamente a los requerimientos formulados, y
presentd las respectivas aclaraciones. Finalmente, modificé el titulo de la solicitud
a: “COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN ETOXILATOS DE ALCOHOLES
GRASOS COMO FAVORECEDORES DE LA PENETRACION PARA EL
TRATAMIENTO DE PLANTAS", y allegé un nuevo capitulo reivindicatorio, el cual
se ajusta a las prescripciones establecidas en el articulo 34 de la mencionada
Decision 486.

QUINTO: Que segun lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisidén 486 expedida
por la Comision 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 aplicacion industrial.”

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 8, contenidas en los folios 148 y 149, no
cumplen con el requisito de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes
consideraciones:

1 Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2,5, 7y 10

Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 PBX: 5870000 Fax: 5870284,

Linea 9800-910165 Call Center 6513240. Bogota D.C.

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. - Colombia
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION ne- 49918
Por la cual se niega una patente de invencion
Rad. N° PCT/03-090727

1. Objeto de la invencion

El objeto de la solicitud de patente de invencion, se refiere a etoxilatos de
alcoholes grasos de la foérmula (1).

- CH;~(CH,)—CH;—0—CH;—CH;—)—0HR ()
m 2 2/

Es conocido, que los etoxilatos de acidos grasos pueden emplearse como
favorecedores de la penetracion para un gran nimero de productos activos,
agroquimicos. El problema técnico planteado en la solicitud, consiste en que
Unicamente se observa el efecto. deseado cuando la formulacién empleada
presenta un contenido relativamente elevado de etoxilatos de alcoholes grasos.

Para solucionar este problema técnico, la solicitud plantea que los etoxilatos de
alcoholes grasos de la formula (I) pueden emplearse como favorecedores de la
penetracién para productos activos, insecticidas.

2. Determinacién del esiado de la tecnica

2.1. Fecha determinante para el analisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 11 de abril de 2001, que

. corresponde a la fecha de ia prioridad invocada respecto de la solicitud DE No.
101 18 076.4.

LY

La prioridad fue tenida en cuenta para el examen de patentabilidad, seglin obra en
los folios 150 y 1562 del expediente en estudio.

2.2. Documentos del estado de la técnica
Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontro el

siguiente documento anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionado con
la materia reclamada:

No. Documento ' Titulo Fecha de
publicacion
D1 .
(antes ES2152937 Agentes para el tratamiento de 1994-01-19
D2) plantas
2 Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7y 10
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Por la cual se niega una patente de invencion
Rad. N° PCT/03-090727
3. Nivel inventivo

Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la Decision 486, "Se considerara que una
invencién tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada
en la materia técnica correspondiente, esa invencidén no hubiese resultado obvia ni
se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el articulo 16 de la misma
Decisién, comprende “...todo lo que haya sido accesible al publico, por una
descripcion escrita u oral, utilizaciéon, comercializacion o cualquier otro medio
antes de la fecha de presentacién de la solicitud de patente o, en su caso, de la
prioridad reconocida".

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

“Este requisito... presupone que la misma represente un salto cualitativo en relacion
con la técnica existente y, ademdas de no ser obvia para una persona del oficio
normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una
actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica
propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el drea
técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de
derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en
esa materia técnica.

“"el estado de la técnica puesto en consideracién para apreciar el nivel inventivo es

normaimente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto
concebido en el mismo campo, o que esta dirigido a alcanzar el mismo objetivo de
la invencion reivindicada y que presenta, en lo esencial, caracteristicas técnicas
similares, o que remite poco a modificaciones de estructura. Cuando se trata de
escoger el estado de la técnica mas préximo, el hecho de que el problema técnico a
ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterioc a ser tomado en
consideracion (...). Las Camaras han precisado que, una vez fijado el estado de la
técnica mas préximo a la invencién reivindicada, conviene examinar si el experto en
la materia, sobre la base de toda la informacién disponible acerca del contexto
técnico de aquélia, habria tenido suficientes razones para escoger ese estado de la
técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.) (...). A la vez, si
el objeto de la invencion reproduce, en lo sustancial, la funcion, los medios y el
resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendra nivel
inventivo. Tampoco lo tendra, dicen las Camaras, una nueva combinacién que
busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales
y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado,
no bastara la simple sustitucién de un elemento por otro cuyas propiedades sean
conocida}s como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets,
op.cit.)™

7 Proceso 11— IP - 2007
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Por la cual se niega una patente de invencion
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En el presente caso, el objeto carece de nivel inventivo porque a los ojos de un
experto medio en la materia, la informacion obtenida a partir de la anterioridad
citada le sugiere solucionar el problema tecnico de manera obvia.

En efecto, la solicitud presenta en su reivindicacion 1 una composicion para el
tratamiento de plantas que comprende:

- 0,1-30% de etoxilatos de alcoholes grasos de formula (1)
CH;-(CHZ)—;“——CHz—(—O—cHZ—-CHz——);—on oy

- Compuesto insecticidamente activo del grupo de los neonicotinilos, en
donde la proporcién es 1:0,1 a 1:2,0 (ingrediente activo:etoxilatos).

Por su parte, el documento D1 (antes D2) divulga un agente fungicida
caracterizado porque contiene un principio activo y al menos un acelerador de la
formula (1)

Hy C-{-CHy)rO--CH,-CHy-O)H )y

La anterioridad D1, hace referencia ademas al empleo de los aceleradores de
agentes para el tratamiento de plantas y a la mejora de la penetracion del principio
activo.

Al comparar la materia objeto de esta solicitud con la materia divulgada en D1, se
observa que este documento ya habia divulgado los mismos etoxilatos de la
solicitud y su aplicacion como favorecedores de la penetracion de ingredientes
activos, solo que ahora prueban ingredientes activos del tipo insecticida. Asi las
cosas, el efecto técnico inesperado y sorprendente sefialado asi en la solicitud, es
decir, “el favorecimiento en la penetracion del ingrediente activo”, no se puede
considerar como tal, teniendo en cuenta que D1 ya habia divulgado dicho efecto.

En consecuencia, una persona normalmente versada en la materia a partir de las
ensefanzas del documento D1 y su propio conocimiento, podria formular una
composicién como la aqui presentada, donde se combinen los mismos etoxilatos
de D1 con un ingrediente activo, por ejemplo, un compuesto insecticidamente
activo del grupo de los neonicotinilos (ampliamente conocidos) para favorecer la
penetracion de este.

Por lo tanto, las composiciones de esta solicitud se derivan de manera evidente
del arte previo, son alternativas obvias para un técnico medio en la materia, no

4 Sede Centro: Carrera 13 No, 27-00 Pisos 2, 5, 7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 PBX: 5870000 Fax: 5870284,
Linea 9800-910165 Call Center 6513240. Bogota D.C.

Web: www.sic.gov.co e-malil: info@sic.gov.co
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presentan un efecto técnico sorprendente ni inesperado, de tal manera que no
representan un salto cualitativo en Ia técnica.

En este punto en particular, cabe aclarar que realizar variaciones en proporciones
6 cambiar componentes de formulacion por otros alternativos conocidos en la
técnica son para una persona medianamente versada en la materia, practicas
comunes de optimizacion de producto.

Ademas, los etoxilatos de acido graso ya habian sido utilizados como
favorecedores de la penetracion de. fungicidas y herbicidas, y ahora su actividad
como favorecedores de insecticidas solo corresponde a una alternativa mas de
aplicacion.

Teniendo en cuenta lo anterior y acorde al articulo 18 de la Decisién 486, el objeto
de la solicitud carece de nivel inventivo, ya que para un técnico normalmente
versado en la materia, el resultado previsto pudo ser derivado del estado de la
técnica.

4. Sobre la respuesta del solicitante

El solicitante argumenta que la anterioridad WO 0054568 (antes denominado D1)
se relaciona con una composicion para el recubrimiento de semillas, y no tiene
nada que ver con fa materia objeto de esta solicitud. Ademas, menciona que el
documento WO 0054568 no sugeria la combinacién acé reivindicada.

Al respecto, es importante aclarar que dicha anterioridad si sugeria la combinacion
aca reivindicada, toda vez que se contemplan dentro del alcance de WO 0054568,
todos los elementos de la composicion de esta solicitud. Lo que no sugiere dicho
documento, es el uso como favorecedores de la penetracion de los componentes
etoxilados. Sin embargo, la composiciéon divulgada por WO 0054568 sugiere la
composicion de esta solicitud.

Cabe sefialar, que el argumento del solicitante esta enfocado al uso que se le va a
dar a la composicion, lo cual no se considera una caracteristica técnica de la
composicion y no puede ser objeto de patentabilidad segun lo dispone el articulo
14 de la Decision 486.

Pese a lo anterior, el documento WO 0054568 no sera teniendo en cuenta para la
presente decision, puesto que no esta relacionado con la misma aplicacién é uso
de la composicidn de la solicitud.

Ahora bien, el documento ES2152937 (antes D2), efectivamente revela

5 Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7 y 10
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formulaciones biocidas que contienen etoxilados de alcoholes grasos tal como lo
argumenta el solicitante y ademas revela la misma clase de derivados etoxilados,
usados en la composicién de esta solicitud.

Aunque el solicitante argumenta que “...solo existe una pequena superposicién
entre la clase de etoxilatos de D2 (ahora D1) y la clase de etoxilatos de esta
solicitud...”, es justamente esa superposicion la que indica que los derivados
etoxilatos usados en la composicidbn de esta solicitud son equivalentes a los
etoxilatos de ES2152937 o D1.

Asi las cosas, el documento ES2152937 afecta el nivel inventivo de la
composicion de interés, debido a que revela los mismos derivados etoxilados de la
solicitud y hace referencia especifica al favorecimiento de la penetracion de
ingredientes activos al utilizar dichos etoxilados.

La solicitud, simplemente presenta la combinacion sugerida desde D1 de
elementos ampliamente conocidos en la técnica, a saber, el ingrediente activo y el
derivado etoxilado. Mas auin, 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 la respuesta de la misma.

Sefnala el solicitante, que “...los efectos benéficos de acuerdo a la presente
invencion, solo pueden ser obtenidos utilizado ese tipo de etoxilatos... junto con
compuestos neonicotinilos...”, sin embargo, cabe senalar que D1 ya habia
demostrado un favorecimiento de la penetracion de ingredientes activos tipo
fungicidas, utilizando justamente ios mismos etoxilatos de esta solicitud.

Esto demuestra, en concordancia con lo expuesto anteriormente y el capitulo
descriptivo de la solicitud, donde hace referencia al uso de etoxilatos de alcoholes
de acidos grasos (conocidos) para favorecer la penetracion de ingredientes
activos, que en este caso simplemente se escogieron los compuestos
neonicotinilos con actividad insecticida.

Los resultados expuestos en la solicitud, son el resultado de una investigacion de
rutina y no se pueden considerar inesperados ni sorprendentes, toda vez que D1
ya habia divulgado el favorecimiento en la penetracién de ingredientes activos, al
utilizar etoxilados de acidos grasos.

Es importante aclarar, que la proporcion de componentes se deriva del estado de
la técnica, debido a que surge como resultado de un proceso de optimizacién de
rutina, donde se determina la proporcién que ofrece mayor penetracion. Tal como
se habia sefialado en el analisis de fondo, esta solicitud solo se refiere a una
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combinacion sugerida de elementos conocidos. Ademas, cambios en proporciones
de componentes, son practicas rutinarias de optimizacion de producto
ampliamente conocidas para un técnico medio en la materia.

Finalmente, sefala el solicitante el analisis de nivel inventivo de la presente
invencion fue realizado en retrospectiva o ex post facto.

Al respecto, se aclara al solicitante que el examen se realizé con base en los
conocimientos que tenia el experto medio en la materia, asi como con el
conocimiento divulgado en documentos previamente publicados. De tal suerte,
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 el objeto de la presente invencion, incluso sin necesitar para ello de aplicar
habilidad inventiva.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invencién a la creacion
denominada: “COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN ETOXILATOS DE
ALCOHOLES GRASOS COMO FAVORECEDORES DE LA PENETRACION
PARA EL TRATAMIENTO DE PLANTAS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su
calidad de apoderado de la sociedad BAYER CROPSCIENCE AG., 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 CUMPLASE :30 ,
Dada en Bogota D.C., a los 4 SEI 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIAY COMERCIO (E),

RLO MARCENARO JIMENE

Doctor

EMILIO FERRERO
Carrera 4* No. 72 - 35
Bogota D.C.

© 202067
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