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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicacion No. 05-1392
Clasificacion Internacional (IPC): A01N37/02
Concepto Técnico No. 3394

Patente de Invencion | | Patente de Modelo de Utilidad [
Via Nacional , D .‘::‘
Via PCT (fase nacional) i _mj O'a‘p‘ I‘* co ] Caplt |

No. solicitud internacional PCT/USO3/1 7486
Fecha de Presentacion internacional : 2003 Q6*O4

Como resultado del examen- deﬁm’clva reallzado"con qundamento en el articulo 48
de la Decision 486 de la C mlsu5m de la Comumdad Andma se le comunica:

1. Documentos estudiados

o .

Descripcién: folios 39 a.62 (como se radic6 mlcualmente)

Reivindicaciones (1 a 6): folio 119 (como se radlcé mediante oficio de 2010-05-31)
Prioridad: US, 60/388.570 de 2002-06-12

Respuesta de solicitante: folios 112 a 116

2. Objeto de la invencié

Titulo de la solicitud: Composiciones: li:]ue'comprenden acetamidas y alcoholes

grasos o aditivos lipofilicos de-acidos grasos

a) Por lo menos una acetamlda selecmonada entre metolaclor y S-metolaclor; y b)
una cantidad smérglcamehte activa, de-un. aditivo Ilpoﬁhco que comprende fluidos
hidrocarburos que contiefien mas de 50% en. pgso ‘de parafinas, en donde 50-
100% de las parafinas presentes en elfﬂ dp hld_rocarburo son isoparafinas y en
donde la relacion (p/p) de a).a:b) gs.60,1: 3,131 y.elfluido hidrocarburo contiene
menos de 2,0% en peso d componente a:omatlco |

3. De la solicitud de Patente (segunzegl caso)

Reivindicaciones (articulo 30D 486) . .
La mezcla de isémeros (metolaclor y S-metolaclor) que caracteriza a la
composicién herbicida relvlndlcada no cuenta con un sustento experimental en la
descripcién sino apenas ! con una mencién. No hay ninguna evidencia en la
descripcién de que una composumén como la reivindicada gue contiene una
mezcla de isdmeros, tenga algun efecto inventivo. Esta mezcla de isdmeros debi6
reflejarse al menos en alglin ejemplo, pero tal ejemplo no se encuentra en la
descripcion. En los ejemplos solo hay ensayos .con S-metolaclor pero no con
mezclas que contlenen R metolaclor, que corresponderian a la denominacion
“metolaclor”. , ,'

4. Determinacion del Estado de Ia Tie nica
La fecha tomada en cuenta para determ nar e stado de la tecmca es 2002-06-12,
la cual corresponde a la prlorldad relvmdlcgda
\ ‘
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Tomando en cuenta la fecha para deteﬁﬁinar_.el estado de la técnica se realizé una
busqueda en las bases de datos disponibles para esta Superintendencia de
acuerdo con el objeto de la solicitud y se encontraron los siguientes documentos:

Fecha de

N° Documento. | Tltulo publicacién

Composmons and methods for
D1 WO 00/03595 protectm' ‘_‘l_’qvated plants from 2000-01-27
“herbicidal i injury .

D2 EP 0244754 | Herblzu;te émuisronen 1987-11-11

v N
EERYANG 7.1

5. Analisis de patentabi‘l‘idad;'(:s's“éﬁt"ln‘feqdisi-to) _(érticulo 14 D486)

Nivel inventivo (articulo18 D486)

El objeto de la solicitud es una composicion compuesta de herbicida conocido y de
un aditivo lipofilico comqrmal el producto Isopar® V, que corresponde a la
definicién dada por la solicitante en la primera reivindicacién para el componente
b). Asi mismo, en los ejemplos dlvulgados en la descripcion de la solicitud en
estudio, el aditivo lipofilico puede ser aCIdO estedrico o alcohol estearilico. Es
decir, en sintesis, la invencion consiste en ‘la  aplicacion de un aditivo
comercialmente conocido a un herbicida también conocido por lo cual se obtiene
un efecto herbicida aumentado, més no: sinérglco -también conocido, gracias al
aumento de absorcién del herbicida por. parteide los tejidos de la maleza. En la
solicitud no se encuentra nmgun ensayo comparatlvo que demuestre un efecto
mejorado del herbicida con. Isopar®.)
aditivo lipofilico, como el se i;;
concluirse que usar Isopar® V sea c allta1""a
lipofilicos que se usan en eIl estado de [a tée

Fu,

i Tt ARESENEF s

Tanto el documento D1 coﬁ'no el do@ﬂ?ﬁenm 2xd|vulgan composwlones herbicidas
en los que se usa: a) al menos una. acetamtda seleccnonada entre metolaclor y S-

“metolaclor, b) un aditivo lipofilico.

En D1 el aditivo lipofilico es un surfac;tante no, lonqco llamado Activator 80 que
contiene Aacidos grasos, que desempeﬁan exactamente el mismo papel que las
parafinas e isoparafinas de la composncupn 'reivindicada. El efecto herbicida
sinérgico que se pudiera observar de la apllcamén conjunta del compuesto
herbicida y del aditivo lipofilico resultaba evidente para un técnico medianamente
versado en la materia ya \que dicho aditivo aumenta la absorciéon del herbicida
hacia los tejidos de la maleza.

En D2 se divulgan emulsnones herblmda S, ENn. ‘as que tamblén esta presente el
metolaclor y un aditivo hpofﬂlco como ‘el Rewomul CSF-20, que es alcohol
cetoestearilico, que es muy sumlar al;al ohol eétearillco usado por la solicitante. El
aditivo lipofilico siempre desempeﬁa ,e smo papel y por lo tanto la composwlon
reivindicada se deriva de manera eVIdehte d’,a‘ a?giqﬁ de la técnica, cuanto mas
gue no hay nada inespera )| ‘mej %’t c;a“capamdad herbicida de la
composicién debido a la mej j je la hierba que se quiere
atacar. :

Por lo tanto, el objeto de la sohcntud estudnada no ofrece ningun salto cualitativo en
la técnica, no presenta ningdn efecto inesperado, habria sido derivado de manera
evidente del estado de la técnica por parte de una.persona medianamente versada
en la materia y, en conclusxbn no ﬁene hlvel mventlvo

: T B
! . . BURRTRA JY)

|

|



6. Respuesta a los a_t"gu-rﬁve‘ntp‘ -de

Con respecto a que la ezcla de,. {o: _‘%gaﬁactenza la composicién no
cuenta con sustento experimental en_, la gdeéc‘ ipcith,:la solicitante indica que el
metolaclor si se encuentra debldamegt& ustentado; ain cuando la acetamida
usada sea S-metolaclor parque. es *6see;c§ sr‘felementos de asimetria y debido a
la presencia de estos | dos “elémentos *de ‘asimetria hay cuatro formas
diastereométricas de metolaclor que mcluyen el S-metolaclor. Por consiguiente el
compuesto S-metolaclor esta contenido en.la denominacién metolaclor. Esta
oficina concuerda con este argumento de la solicitante, lo que no incluyd la
solicitante en su explicacién es ‘¢émo demuestra que precisamente los otros
isémeros tienen el mismo efecto -que el éncuentra para el S-metolaclor. La
solicitante afirma que el S—metolaclor debe estar permitido y esto es obvio porque
los ejemplos de la descnpcmn asf lo demuestran Lo que no esta demostrado es
que los demas isémeros| también tengan la misma actividad que reivindica la
solicitante. Por lo tanto, la descripcién no soporta enteramente el contenido del
capitulo reivindicatorio. : A

Con respecto al nivel inv ntlvo afi rma‘fla:sohcltante que “D1 esta dirigido a una
composicion y un método gue reduce al‘da“ﬁjo &'las plantas por uso de un herbicida
y un repelente adyuvante. En éste ca ﬂ pelente adyuvante es agregado para
modificar las propiedades de supe ra A

sobre el follaje se la planta sea ‘red

repelentes descriptos en esta. referencna §0 ‘ 'basados en silicona tales
como organosilicatos de metal alcalmpf Q0. SYOKE ‘St’p"lubles en agua, contrario a
D1, la composicion de I presente lnvencloh no incluye aditivos basados en
silicona. Ademas, aunque la referencia D1 enseﬁa que los aditivos basados en
silicona reducen el dafio a las plantag de cosecha emergentes, la referencia no
proporciona evidencia de merglsmq para el control. de maiezas.” En respuesta a
este argumento de la solicitante -se. ,gebe aclarar que en el primer capitulo
reivindicatorio se reclamaba un herblmda Junto con un co-herbicida y con un
antidoto, con lo cual tambijén se buscaba reducir el dafio a las plantas cultivadas.
Con respecto a la modlﬁcéc:lén de las propledades de superficie que se divulgé en
D1, en la solicitud estudiada también se usan sistemas surfactantes denominados
con las letras A, B y C;|y si bien estos sistemas surfactantes (A, B y C) no
contienen siliconas, cu plen la misma funciébn que éstas. Es importante
concentrarse en la diferencia que existe- entre la materia divulgada por D1 y la
composicion relvmdlcada Hn Ia;sohcntud estudlada En ambos documentos se trata

falmente los adyuvantes

se dtvulgé el uso de Act:vatcr',.g{‘)- 6;1 t@@i osiyele! pontlene acidos grasos y
alcoholes etoxilados. Por ‘otra parte; én D2 e**d vglga,. .emulsiones en las que se
usa alcohol cetoestearilmo ‘el “cual, es"un adlt‘ o, lipofilico que estaba incluso
contemplado en el capjtulo relvmdjcatono o ._ngmal Por dltimo, el llamado
sinergismo de la. composicion relvméhcada no . es concluyente porque en la
descripcion no se encuehtran ensayos que Io d,‘muestren sino solo un efecto
aditivo. Por lo tanto, una composrcnén que contiene metolaclor con un aditivo
lipofilico que ya hubiera sido dlvulgado es sufmente para derivar de manera
inherente el efecto aditivo mostrado enla sohcntud estudiada.

Anade la solicitante que “la composicion de D1 esta dirigida al uso foliar mientras
que la presente invencion ESté dirigida a su apllcacmn en el suelo. Adicionalmente,




7. Conclusién:

D1 contiene ejemplos com
Activator 90). Dicho comp
etoxilado y surfactante no.i¢
presentes reivindicaciones
grasos. Por lo tanto, las e sefianzas de D1 no pueden antlclpar en modo alguno a
la presente invencion”. Esta oficina conSIdera que la aplicacién al suelo o a las
hojas es el destino que jse va a dar a:la’ composicion. Segun la legislacion
colombiana vigente, los usos de las’ invenmones no son patentables. Por otra
parte, para un técnico medianamente; ‘versado en la materia, a partir de la
combinacion de las ensefianzas del estado de la técnica, D1, y los datos del
producto Isopar® V sobre 'su uso como solvente de la cera de. Ias hojas de maiz u
otros cultivos, habria derivado de manera evidente su uso. Efectivamente, el
producto comercial Isopar® ya era conocido en el estado de la técnica por sus
caracteristicas solventes aplicables en las plantas en combinacién con otros
pesticidas. Es decir, usar Isopar® en combinacion con el herbicida metolaclor no
tiene nivel inventivo porque el metolaclor ya sé habfa usado con aditivos lipofilicos
y porque Isopar® ya se habia: usado en. comblnacion con pestlcldas con el fin de
facilitar la absorcién del h rblmdav por‘parte. de la hierba que se quiere atacar.

en agua (glifosato o. glufosm;
(acetanilidas citadas) solubles:en'’ te ‘p" ‘
Los solventes descnpto% en. D2 lncluyen tolueno xnleno metllnaftaleno

“compuestos aromaticos ¢6 C16.. ftalatos ) cetonas inmiscibles en agua. Estos

solventes no son descnp“tos en la presente ‘'solicitud como adecuados para la
presente invencion. Adlcmnalme;nte,, el documento D2 no describe el
comportamiento sinérgico de los ingredientes taI como se reivindica en la presente
invencién.” En respuesta }a este argumento, esta oficina llama la atencién de la
solicitante sobre el uso divulgado en D2 (pégma 8, tabla) del metolaclor y un
aditivo lipofilico, como el Rewomul CSF-20, que es alcohol cetoestearilico, que es
muy similar al alcohol e |,(Elearlhco usado por la sohcntante Ademas, como ya se
indicé, el uso de Isopar® V ya era conocndo en el estado de la técnica como
adyuvante en herbicidas. . : o ‘

En consecuencia y por todo Io expu
reivindicaciones 1 a 6, del follo 119 de!

Bogota, D.C., 2010-09-24

CONCEPTO TECNICO |, . .EXAMINADOR TECNICO

No. 3394 A e o Codigo No. 202043




CASTELLANOS & co?. - |
ABOGADOS | 1
Calle 94 ANo. 7 A-09 | \
Bogoté, D.C., COLOMBIA\ |
Con respecto a la anterloq observacion, nuestro apoderado considera que el metolacior se ‘
encuentra debidamente su:?'stentado en la solicitud, atn cuando la acetamida usada en cada
una de las tres formulaciones usadas para los ensayos sea S-metolaclor. En efecto, El
metolacior posee dos eiementos de asimetria presentes en el compuesto metolaclor. Debido
| a la presencia de estos dags elementos de asimetria, hay cuatro formas diastereomericas- de
| metolaclor las cuales incl yen el S-metolaclor. Por conmgulente el compuesto S-metolaclor
esta contenido en la denominacién metolaclor. Asl como el S-metolacior debe estar
permltldo debe estarlo tamblén el metolaclor que es la denominacion inclusiva de los todas
las posibilidades dadas pqr €s0s dos centros de simetria.
f
Argumenta su Despachof’ gque “Ié primera reivindicacion no define de manera clara y
concisa el objeto de lagsolicitud ya que se indica que el componente b), un aditivo
. lipofilicos comprende fiuidos hidrocarburos que contienen mas de 50% en peso de
. parafinas pero no se indica un limite para esa cantidad y tampoco se indica que otros
compuestos pueden co tener ese aditivo lipofilicos (..). En conclusién, el componente
b) de la composrclén no se ha definido plenamente y por lo tanto, la composicién
misma tampoco se ha 4efinida
Con el fin de superar la a{nterior objecion, présento a consideracion del sefior examinador un
nuevo pliego reivindicatorio donde se ha eliminado la presencia del co-herbicida y del
‘antidoto de la reivindicacion prihcipai ya que ninguno ellos forma parte necesaria de la
invencion. Atn_ cuando el antidoto esté presente no mejora el efecto herblcnda de la
- compaosicion por el mero hecho de su presenc:a 8ino que se encuentra para evitar el dafio a

\
i

_\ -la planta. P |
o )
| . Por ofra parte, se ha n*ilodif cado también la reivindicacion 1 inbluyendo en la misma las -

limitaciones de la relvmdlcaclén 2. Aln cuando el sefior examinador afirma que solamente

algunos porcentajes es&)ecif icos son ejemphﬁcados nuestro apoderado considera gue es
lrrazonable requenr una e;emphﬂcacuén sobre el rango completo y una persona del area del

_ ‘arterpodria faciimente formar Ias composiciones de acetamidas y aditivos lipofilicos en un

amphofango de propordlones y determinar el efecto con la mformacrc’m proporcionada.

A;“?:Ade_més, con respecto é la observacién emitida con respecto a.la amplitud de la definicién

';dél fluido hidrocarburo de la reivindicacion 1 'pongo de pkesente asu Despacho gue el mismo

f’se encuentra des_crito y debidamente ejemplificadov'en. |a descripcién y el requerimiento que
el mis‘ino debe cumplir festé claramente establecido para una persona con conocimiento del |
area téchica: ser un ﬂuiao hidrocarburo que contiene mas de 50% en peso de parafinas.
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CASTELLANOS & CO.

ABOGADOS j
Calle 94 ANo. 7A-09
Bogot4, D.C., COLOMBIA | ‘

Adicionalmente, en el nuevo pliego rei\)in'dicatorio adjunto al presente m'em'orial' se ha
modificado la relvmdlcacubh 1 para que este fluido esté Ilmltado a que contenga menos de
20 % en peso de connponente aromatico tal como se encontraba definido en Ila
relvmdu_cacnon 4 anterior ahora eliminada.

Por otra parte, en el capjtulo descriptivo se describe en forma completa y clara que los
fluidos hidrocarburos adecuados para la presente solicitud son las parafinas, naftenos y

- aromaticos. Estos han sido fimitados en el nuevo pliego reivindicatorio a aquellos que |

contengan: por {0 menos “un 50% en peso de: parafinas y menos de 2.0 % en peso de

 aromaéticos. Adnclonalmente -en la pagina 3 del cap(tulo descriptivo se descnben estos fluidos

como los preferidos de lq invencion siendo su descripcién suficientemente clara para una
persona versada en la matena
Por otra parte, argumenta su Despacho que “el efecto inesperado supuestamente es el
sinergismo {(...) las pi pofciones que aparecen en la segunda reivindicacién que
deberian estar en la primera tampoco definen de una manera precisa el sinergismo
porque son amplias y jespet':ulativas y no tienen un sustento experimental en la
descripcion. En el tnico ejemplo de Ia descripcion, el porcentaje del herbicida va de
43, 4% a 68% y no se iluistran las proporciones que se reivindican”

| 3 ._
Nuestro apoderado es de!la opinién de no limitar el rango de la composicion herbicida por las
razones que expongo a c#ntinuaqi_c’m:
El rango 43.4 a 68% repr‘;esenta la cantidad de herbicida presente en el concentrado. Como
se discute y aclara en la ;fbresente solicitud, mientras que es geheralmente preferido formular
los productos cbmercialéS' como cohcentrados, el usuario final normalrhente diluird los
mismos. Tal como se menciona en pagina 7 de la descripcion, “el indice de aplicacion puede
variar dentro de un afn lio rahgo, y dependerd de la naturaleza del suelo, del tipd de
aphcacnén .de la planta (de cuitivo, {a mala hierba por controlar, las condiciones climaticas
predommantes, etc.” Por {o tanto, la cantidad de herbicida a ser aplicada a las malas hierbas

|
es faciimente determinable por una persona con conocimiento del arte.
|

En este orden de idea&}, més que insertar limitaciones sobre la cantidad de herbicida

'presente en el concentracf;!o, se _han introducido las relaciones preféridas de a:b de 60:1 a 5:1

tal como se establece en la pagina 5 de la descripcion, y se ha eliminado la reivindicacion 2
anterior. En consecuencia, la reivindicacion 2 que contenia el rango de relaciones a:b ha sido
limitada e incorporada enj‘ la nueva reivindicacion 1 del pliego reivindicatorio adjunto.
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CASTELLANOS & CO.
ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogota, D.C., COLOMBIA

Nivel inventivo |

|

Su Despacho objeta el nivel inventivo de la presente invencitn.en vista de los documentos
D1 (WO 00/03595) y D2 (EP 0244754), Sin embargo dichos documentos no son relevantes

debido a las razones que expongo a continuacion:

En primer lugar, el documento D1 esta dirigido a una composicioén y un metodo que reduce el
dafio a las plantas por uso de un herbicida (acetanilidas y acetamidas, metolaclor acetoclor)
y un repélente adyuvante. En este caso, ¢l repelente adyuvante es agregado para modificar
las pfopiedédes de superficie para gque la retencion de la composicion sobre el follaje de la
planta sea reducida. Adici’qnalmente, los ad-yuvantes.rep'elentes descriptos en esta referencia

son materiales basados ien silicona tales como organosiliconatos de metal alcalino o

siloxanos solubles en agua. Contrario a D1, la composicion de la presente invencion no
incluye aditivos basados fen silicona. Ademas, aunque la referencia D1 ensefia que los
aditivos basados. en silicﬂpna reducen el dafio a las plantas de cosecha emergentes, la

referencia no proporciona evidencia de sinergismo para el control de especies de malezas.

Por otra parte, la compo#icién' de D1 est4 dirigida al uso foliar mientras que la presente
invencion esta dirigida-a su aplicacién en el suelo. Adicionalmente, D1 contiene ejemplos

" -comparativos de adyuvant;es que no contienen silice (por ej. Activator 90). Dicho compuesto

tiene un surfactante alquil?enol etoxilado, alcohol etoxilado y surfactante no idnico de aceite

~de cebo y acido graso. Sin embargo, las presentes reivindicaciones estan limitadas a fluidos
| - . .

hidrocarburos, no acidos. grasos. Por consiguiente, las ensefianzas de D1 no pueden
anticipar en modo alguno a la presente invencién.

i
!
|

Por su parte, el documento D2 descnbe una composicion herbicida que comprende una fase

. acuosa que contlene una sal herbicida soluble en agua (ghfosato o glufosinato), una fase

organica que contiene pestrc:da (acetamhdas citadas) solubles en solventes organicos y
surfactantes especificos. Los solventes descriptos en D2 incluyen tolueno, xileno,
metilnafialeno, compuestqs aromaticos Cy-Cye, ftalatos o cetonas inmiscibles en agua. Estos
solventes no son descrig‘atos ‘en la presente solicitud como adecuados para la presente
invencion. Adicionalmen‘tei, el documento D2 no describe el comportamiento sinérgico de los

_ingredientes tal como se r'éiVindicé enla presente invencion.

En consecuencia, solicitd a su Despacho conceder el privilegio de patente a la presente
invencion toda vez que la presente solicitud cumple con las disposiciones de los articulos 18
y 36 de la Decision 4886,
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Teléfono:
2y E-mail: R
'@ Nombre: ~ MARGARITA CASTELLANOS A.  IDENTIFICACION
REPRESENTANTE _ |
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Teléfono: e1p 7420 Fax: 610 0708 ce. [ oo []

E-mail: Cual
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@ Anexos: f

Cnmprobante de pago de la tasa. |
E]Poderes sx fuere el caso, junto con la sustltuc:én de los mismos a mi favor,

Documento que acredita la ex:stenc:a y representacion legal de las partes, cuando sean personas juridicas
D_('_]Nuevo capitulo reivindicatorio

Instrucciones para el di_lipenciamiento del presente for_mulario, ver reverso de esta pagina
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