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I. BECURSO V–A GUBERNATIVA 

Yo, Luz Clemencia de 2AEZ, identificada con la CØdula de 

ciudadanla N° 35.456.344 de UsaquØn, obrando como apoderada del 

solicitante en el asunto antes identificado, por el presente escrito 

atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la 

Resolución No. 29380 del 31 de Mayo de 2010, interpongo en su contra 

el recurso de REPOSICION, para que sea revocada y en consecuencia se 

conceda el privilegio de patente de invención para "COINACIONES DE 

PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDDES NEMATICIDAS E INSECTICIDAS BASDAS 

EN COMPUESTOS DE TRIFLUORBUTILENO" a favor de MAKHTESHIN CHEMICAL 

WORKS LTD. 

II. OPORTUNIDPaD DE LA IMPUGNACION 

La Resoluciôn No. 29380 del 31 de Mayo de 2010, fue notificada 

mediante edicto No. 11386 desfijado el veinticuatro (24) de Jun10 de 

dos mil diez (2010), por lo que el tØrmino para interponer el recurso 

de reposición vence el primero (1) de Julio de dos mil diez (2010) . En 
consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal. 

III. LA DECISION RECUPRIDA 

3.1 Mediante la Resolución objetlo de la presente impugnaciÆn, el 

Superintendente de Industria y Comercio decidió: 

NIT. 860.041.367-3 
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3. 1. 1 Negar el privilegio de patente para la invenciÆn 
DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDADES NEMATICIDAS E 

BAS.ADAS EN COMPUESTOS DE TRIFLUORBUTILENO" a favor 
CHEMICAL WORKS LTD. 

łr,( 

"COMBINACIONES 
INSECTICIDAS 

de MAKHTESHIM 

3.2 En la parte motiva de la providencia, Su Despacho concluye 
que el documento W001/02378(D1) afecta la novedad de la presente 
solicitud de patente por cuanto de acuerdo con el Seæor Examinador, 
dicho documento anticipa las caracterlsticas tØcnicas esenciales de 
los agentes sinØrgicos reivindicados en la presente solicitud de 
patente. 

IV. OBJETO DEL RECURSO 

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuaciÆn, 
solicito atentamente a su Despacho lo siguiente: 

4.1. Revocar la Resolución No. 29380 del 31 de Mayo de 2010. 

4.2. Conceder el privilegio de patente de invención para todas 
reivindicaciones bajo estudio para "COMBINACIONES DE PRODUCTOS ACT 
CON PROPIEDADES NENATICIDAS E INSECTICIDAS BASADAS EN COMPUESTO 

TRIFLUORBUTILENO" a favor de MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD. 

V. FUNDNENTOS DEL RECURSO 

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por este Desp 
en la ResoluciÆn objeto del presente recurso, ya que no compartimo 
decision del Seæor Examinador con respecto a que la presente invenn 
carece de novedad. 

Lo anterior por las siguientes razones juridicas y tØcnicas sobre las 
cuales respetuosamente solicitamos un pronunciamiento expreso de su 
Despacho: 

5.1 Violación de los artloulos 14y 16 de la Decision 486 de la j 
Comisión de la Comunidad Andina: 

De acuerdo con los articulos 14 y 18 de la Decision 486: 

"Articulo 14.- Los Palses Miembros otorgarÆn patentes para 
las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en 
todos los campos de la tecnologIa, siempre que sean 
nuevas, tençran  nivel inventivo y sean susceptibles de 
aplicación industrial."(Subrayas fuera del texto) 

"ArtIculo 16. - Una invenciÆn es nueva cuyo no estÆ 
comprendida en el estado de la tØcnica. 
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El estado de la tØcnica comprenderÆ todo lo que haya sido 

accesible al pÆblico, por una descripción escrita u oral, 

por una utilización o cualquier otro medio antes de la 

fecha. de presentación de la solicitud de patente o, en su 

caso, de la prioridad reconocida". 

Los artIculos 14 y 16 de la Decision 486, resultaron violados por 

indebida aplicaciOn de los mismos, toda vez que la invenciOn de mi 

representad.a SI reüne las condiciones previstas en estas normas para 

gozar del privilegio de patente de invenciOn. Veamos: 

El Exarninador afirma que el documento W001/02378 (Dl) anticipa los 

agentes (combinaciones especificas) reivindicados en la presente 

solicitud de patente. El examinador sustenta su punto de vista 

indicando que dicho docuinento divulga derivados de trifluorbutileno 

y la posibilidad de realizar formulaciones de estos con otros 

agroquimicos conocidos, tales como fungicidas, acaricidas, 

nematicidas o insecticidas. 

Es decir, que la indicación general que los compuestos revelados en la 

anterioridad Dl podriari formar formulaciones con otros agroquiinicos 

con un espectro de actividad mayor y/o con un efecto pesticida 

sinØrgico anticiparla los agentes sinØrgicos de la presente 

invenciOn, caracterizados porque tienen un contenido en una 

combinaciÆn de productos activos, que abarca: 

(a) uno o varios productos activos de la formula (I) 

x 

S (0)n 
F 

en la que 
X significa halOgeno, y 
n significa 0, 1 o 2, 
("productos activos del grupo 1"); y 

(b) uno o varios compuestos seleccionados 
clotianidin, imidacloprid, tebupirimfos, 
compuestos de la fOrmula (IA): 

CH3 

O(O 

H 3 

(I) 

de teflutrin, aldicarb, 
espinosad, fipronil, y 

(IA) 
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Sin embargo, mi representada reitera que no puede estar de acuerdo con 

la metodologla adelantada para estudiar la novedad de la presente 
invención. Lo anterior, porque ünicamente combinaciones/composiciories 
especificamente nombradas (con todas las variables/componentes 

especificos identificadas en el mismo documento de la anterioridad y 
no simples revelaciones genØricas de estas combinaciones) pueden 
afectar la novedad de combinaciones/composiciones reivindicadas en una 
solicitud presentada posteriorluente. 
Bajo este esquema de anilisis de la novedad de una invenciôn, el 

documento Dl citado por su Despacho claramente no destruye la novedad 

de las combinaciones (agentes) reivindicadas en la presente solicitud 

toda vez que las mismas no fueron nombradas expilcitamente, es decir, 

como ejemplos precisos en dichos documentos. 

En efecto, la materia acÆ reivindicada se debe tener como novedosa 
porque ind.icaciones generales contenidas en un documento anterior no 
destruyen la novedad de combinaciones/composiciones especificas 

debidamente sustentadas por datos experimentales reales (si la 

obtenciÆn de dicho compuesto no se ha especificado) contenidos en una 
solicitud de patente posterior, tal y como lo seæala el Manual Andino 

de Patentes: 

"Para detezminar la novedad de la invenciórz, se debe comprobar si 
exis ten anticipaci ones del estado de la tØcnica que coritenga 
explicit amen te todas las caracterIsticas tØcn.icas esenci ales de la 
invenci6rz"1 ; y 

"La descripciÆn de tin ejemplo especifico destruye la novedad de una 
reivindicación g-enØrica  que .incluya esa descripci_ón, pero una 

descripción genØrica no destruye nozmalmente la novedad de 11n,ejemplo 
especifico que caiga dentro de dicha descripción genØrqa"2. 

La obligatoriedad de este Manual no reside en su fuerza normativa 

intrinseca sino en que el mismo es mencionado por el Tribunal de 
Justicia en reiterada jurisprudencia cuando interpreta estas normas de 

la Decision 486 y por ende, cuando establece cómo debe adelantarse el 
estudio de novedad de una invenciOn. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta el carÆcter vinculante que tienen la 
interpretaciones prejudiciales del Tribunal para el Consejo de Estado 

y el hecho de que Øste Oltimo revisa la legalidad de las decisiones 
adoptadas por su Despacho, consideramos que dicho Manual resulta 
relevante para el estudio de la novedad de la presente invención. 

Asi entonces, es posible concluir que para ser pertinente en la 

evaluaciOn de novedad de la presente invención, el documento citado 
deberla revelar explicitantente las combinaciones especificas de la 

’IEPI, BID. "MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS 

DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMtJNIDAD ANDINA". Quito, Ecuador 2004. Pagina 

65. 
2 Ibidem. PÆgina 67. 
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presente solicitud como ejemplos precisos y no simples indicaciones 

genericas de las mismas. El anterior esquema de anÆlisis de la novedad 

de una invención es perfectamente concordante en todas las 

legislaciones y en la Doctrina internacional en la medida que la 

biisqueda en mÆs de una lista de componentes y la selecciÆn de 

combinaciones especificas dentro de un nümero indeterminado de 

posibles combinaciones a partir de la información necesaria para 

completar todas las caracteristicas tØcnicas de la invención significa 

que la misma, como un todo, no habia sido revelada en el estado del 

arte. 

Asimismo, es igualmente claro que de acuerdo con la legislación y 

Doctrina que la forma como se hizo en el presente caso el examen de 

novedad de una solicitud de patente se encuentra proscrita pues 

lievarla al absurdo que la simple constatación de la previa mención de 

cada uno de los elementos constitutivos de la invención en diferentes 

apartes del arte previo, destruiria su novedad, cuando en algunos 

casos, la misma puede estar dada por la especial combinación de dichos 

elementos. 

Adicionalmente, mi representada desea poner depresente nuevamente a 

su Despacho que la presente invención SI es una invención patentable 

por las siguientes razones: 

Inicialmente, ml representada reitera a su Despacho que para que un 

efecto sinØrgico sea considerado como una actividad conocida, lo 

importante es verificar si Ufl inventor practicó y confirmô realmente 

el efecto de una invención de manera suficiente para reconocerla como 

su invención. Esto tiene mucha influencia para decidir el alcance de 

protección de una invención o el estado de la tØcnica anterior para 

invenciones posteriores. Si un inventor anterior realmente conduce un 

experimento sobre su invención y la describe como un ejeinplo, su 

invención perteneceria al alcance del derecho del inventor y 

posteriores inventores no podrian tener ningün derecho sobre esta. 

ASI entonces ademÆs de que las combinaciones especificas de la 

presente invención solamente fueron descritas de manera general en la 

anterioridad, tal y como lo hemos demostrado, es tambiØn relevante 

poner de presente que el efecto logrado por el solicitante (efecto 

pesticida sinØrgico) tampoco se demuestra en dicha anterioridad. 

Esta constatación tiene mucha influencia para decidir el alcance de 

protección de una invención o del estado de la tØcnica relevante para 

determinar la patentabilidad de invenciones posteriores. En efecto, si 

un inventor anterior describiÆ su especificación muy ampliamente sin 

experimentos o confirmación real sobre los efectos, el alcance del 

derecho del inventor anterior debe estar restringido, y tambiØn se le 

debe otorgar una compensación a un inventor posterior que descubra y 

comprueba nuevos hechos (efectos sinØrgicos) a la invención anterior 

para contribuir con el desarrollo de la tecnologla. 



CAVELIER 
ABOGADOS 

No t’ener en cuenta esta consideración podria lievar al absurdo de que 

un inventor, solo porque describió muy ampliamente su solicitud de 

patente sin comprobación cientIfica alguna impediria que se otorgaran 

patentes para desarrollos posteriores cientIficamente comprobados. 

Bajo esta perspectiva, se desalentarla el desarrollo cientIfico y los 

fundamentos del sistema de patentes colapsarian 

Por lo tanto, la mayorIa de los paIses en el mundo reconocen la 

invenciÆn de selección como una forma de invención patentable. Es 

decir, si la especificación de una invención anterior describe de 

manera muy amplia la invención anterior Sin ejemplos de trabajo 

especificos, y una invenciôn posterior experimenta con la invenciÆn 

anterior, y confirma un efecto inesperado de esta, la invención 

posterior puede conseguir el reconocimiento de novedad y nivel 

inventivo coma una invención se selecciÆn. 

Asi entonces, debido a que el subgrupo de combinaciones acÆ 

reivindicadas no se encuentra expilcitamente divulgado en Dl, y 

adicionalmente el mismo presenta un efecto inesperado no demostrado 

anteriormente ni anticipable de manera obvia y/o evidente a partir de 

dicho estado del arte, la presente invención de selecciÆn debe 

4’ considerarse inventiva frente a Dl, ya que tal y como lo seæala el 

Manual Andino de Patentes una invención de selección tiene nivel 

inventivo cuando: 

� . todos los compuestos en el subgrupo presentan un efecto o 

propiedad tØcnica no descrita en el arte anterior y que ademÆs es 

inesperada"3. 

AsI entonces, ademÆs de que los compuestos de la presente invención 

solamente fueron descritos de manera general en la anterioridad, tal y 

como lo hemos demostrado, es tambiØn relevante poner de presente que 

el efecto mencionado por el solicitante tampoco es demostrado en dicha 

ante rioridad. 

En efecto, Dl se limita a presentar una lista de pesticidas coma 

ejemplos y especulan que las mezclas podrian proporcionar un efecto 

sinØrgico (Ver Dl pÆgina 8, linea 23-27) . Sin embargo, ninguna de las 

composiciones divulgadas en la presente invención se nombraron como 

ejemplos precisos en dicho documento y mucho menos el efecto pesticida 

sinØrgico de las mismas. De tal manera que, la actividad superior de 

las combinaciones especificas acÆ reivindicadas representa un 

resultado sorprendente que no podrIa ser deducido de ninguna manera a 

partir de lo revelado en Dl. 

Por lo tanto, resulta clara que las enseæanzas de Dl se refieren a una 

simple especulación sobre la eficacia mejorada de algunas 

IEPI, BID. "MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS 

DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA". Quito, Ecuador 2004. PÆgina 

82. 
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combinaciones de un nürnero prÆcticamente indeterminado de 

composiciones. Este tipo de enseæanzas generales no pueden ser objeto 

de patente de invención porque las mismas carecen de total validez 

desde el punto de vista tØcnico, pues no solamente son vagas sino que 

carecen de sustentación cientIfica alguna (que pueden liegar a 

constituir ciencia ficción) y adicionalmente no anticipan 

cientificamente la solución a un problema tØcnico. 

AsI entonces, debido a que la presente invención se refiere a un 

subgrupo de posibles combinaciones que presentan un efecto pesticida 

sinØrgico debidamente sustentado en la descripci6n, que constituye a 

una mejora en los resultados, la materia reivindicada en la presente 

solicitud de patente tambiØn se debe tener como inventiva, ya que tal 

y coma lo seæala el Manual Andino de Patentes: 

"Las composi ci ones suelen presen tar nivel inventivo por .la presencia 

de un efecto sinØrgico. El efecto qze presentan es superior al que se 

podrIa esperar se sumaran los etectos o activ-idades de sus componentes 

por separado"4. 

5.2 Conclusion. 

Se considera que la individualización de los compuestos activos 

comprendidos en la combinación acÆ reivindicada, solamente resulta 

posible si se efectda un anÆlisis retrospectivo de la presente 

invenciÆn, esto es, partiendo de la soluciOn dada al problema tØcnico 

que la misma pretendIa resolver. Lo anterior, por cuanto se reitera 

que no existe enseæanza a sugerencia alguna en Dl que permita concluir 

lo contraria. Sin embargo, este .tipo de anÆlisis se encuentra 

proscrito por nuestra legislaciôn. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta que las enseæanzas de. las 

anterioridades citadas no lievan a un tØcnico versado en la materia a 

obtener la presente invención por cuanto no divulgan especificamente 

las combinaciones reveladas en la presente solicitud de patente, y 

ademÆs las combinaciones reivindicadas presentan un efecto pesticida 

sinØrgico (debidamente sustentado en la descripciOn), este documento 

no es una anterioridad vÆlida que puedan afectar su novedad y/o nivel 

inventivo. Lo anterior si se tiene en cuenta que para el estudio de 

nivel inventivo el Examinador no puede adoptar la posición de un 

inventor y que ademÆs no puede partir de la soluciOn dada sino 
simplemente de lo que expresamente revelen el o los documentos mÆs 
cercanos del estado del arte, que en el presente caso es Dl. 

5.3. Par lo tanto, queda asi demostrado en forma definitiva, que la 
ResoluciOn acÆ impugnada fue expedida con violaciOn de los artIculos 

14 y 16 de la DecisiOn 486 y que en consecuencia la misma debe ser 

revocada y en su lugar se debe otorgar la solicitud de patente para la 

Ibidem. PÆgina 83. 
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invención"COMBINACIONES DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PROPIEDDES 

NEMTICIDAS E INSECT ICIDAS BASADAS EN COMPTJESTOS DE TRIFLUORBUTILENO" 

a favor de NPàXHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD. por cumplir con los 

requisitos de patentabilidad. 

VI. PETICION 

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente: 

6.1. Que al considerar las razones precedentes se revoque la 

decision contenida en la Resolución No. 29380 del 31 de Mayo de 

2010, en cuanto resuelve negar el privilegio de patente de 

invención. 

6.2. Que se otorgue el privilegio de patente de la solicitud para: 

"COMBINACIONES DE PRODUCTOS ACTIVOS CON PPOPIEDADES 

NEMATICIDAS E INSECTICIDAS BASADAS EN COMPUESTOS DE 

TRIFLUORBUTILENO" a favor de MPKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD. 

VII. NOMBRE Y DIRECCION 

El nombre y la dirección de la sociedad recurrente son los 

siguientes: 

MAKHTE SHIM CHEMICAL WORKS LTD. 

84100 Beer Sheva 

Israel 

VIII. NOTIFICACIONES 

Atentamente manifiesto a usted que recibirØ notificaciones en la 

Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogado situada en la 

Carrera 41. No. 72-35, piso 
40, 

de esta ciudad de Bogota, D.C. 

Seæor Superintendente, 

Q Ci-a 
LUZ CLEMENCIA DE PZ4EZ 

C.C. No 35.456.344 

T.P.A. No. 23.555 

COLO-13549-841-037-6 

COLO-09608-843-002-8 

MGM\MGM\ID-173594\WPCL9608 

No. M-2010-173594\MGM 
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

CONCEPTO MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE 
REPOSICION 

Radicación No 05-111846 

Una vez recibido y estudiado el recurso de reposiciOn presentado por el 
interesado, contra lo que dicta la ResoluciOn No 29380 del 11 de mayo de 2010 
donde se niega el otorgamiento de Patente de lnvenciOn, se emite el siguiente 
concepto: 

1. Documentos estudiados 

1.1. Descripciôn: Folios: 37 al 87 (capitulo descriptivo original) 

1.2. Reivindicaciones: Folios: 88 aI 91 (capitulo reivindicatorio original) 

Folios: 129 a134 (capitulo reivindicatorio modificado) I 

1.3.Rta. del Solicitante: Folios: 129 a’134; 170 a 178 y 181 a 182. 

1.4. Prioridad: 2 de mayo de 2003, Alemania, No.solicitud.10319590.4 

2. Objeto de la invención 

� Titulo de la solicitud: "CombinaciOnes de productos activos con 
propiedades nematicidas e insecticidas basadas en trifluorbutileno". 

El objeto de la presente solicitud de patente do invención so refiere a nuevas 
combinaciones do productos activos que comprenden trifluorbutllenos 
hoterocIcliocos conocidos do formula (I,) y productos insecticidas conocidos. 

La solicitud menciona quo ya so han escMto determinados trifluorbutilenos 
hetrocIclicos, pero no se ha descrito su actividad insecticida. Por otra parte 
tambiØn so conocen mci/tip/es agroquimicos con propiedades insecticidas y 
acaricidas, sin embargo la actividad de I estoà no es siempre satisfactoria. So ha 
encontrado ahora que las combinaciones de estos dos elementos tienon buenas 
propiedades nema ticidas, insecticides y1b acaricidas. 

ClasificaciOn Internacional do Patentes (/PC.): AOIN 43/78. 
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3. Fundameritos del ReÆurso 

Argumento del seæor memorialista. 

"Los artIculos 14 y 16 de la DecisiOn 486, resultaron violados por indebida 
aplicaciOn de los mismos, toda vez que la invención de ml representada SI reUne 
las condiciones previstas en estas normas para gozar del privileglo de patente 
de invención: Veamos: El examinador afirmä que el documento WO 01/02378(D1) 
anticipa los agentes (combinaciones especificas) reivindicados en la presente 
solicitud de patente. El examinador sustenta su punto de vista indicando que 
dicho documento divulga derivados de trifluorbutileno y la posibilidad de realizar 
formulaciones de estos con otros agroqulmicos conocidos, tales como 
fungicidas, acaricidas, nematicidas o insecticidas. 

Es decir, que la indicaciOn general que los compuestos revelados en la 
anterioridad Dl podrian formar formulaciones con otros agroqulmicos con un 
espectro de actividad mayor y/o con un efectopesticida sinergico anticiparla los 
agentes sinŁrgicos de Ia presente invencion , caacterizados porque tienen un 
contenido en una combinacion de productos activos, ,q 

, 
ye abarca 

Respuesta tØcnica. 

El documento WO 0102378 reconocido como la anterioridad Dl se encuentra 
presentando derivados de trifluorbutileno dº fOrmu!a (I), su proceso de obtenciôn, 
composiciones nematicidas que los contierieri y uso de los mismos. 
Adicionalmente se encuentra divulgando especIficamente formulaciones de los 
trifluorbutilenos con otros agroqulmicos conocidos tales como fungicidas, 
acaricidas, nematicidas o insecticidas. Para estas composiciones se han 
reconocido efectos sinergicos ya que la actividad de la mezcla excede la 
actividad de los compuestos individuales (pagina 8 lIneas 23 a 27). Como 
ejemplos de combinaciones que exhiben actividad se encuentran los 
trifluorbutilenos de fOrmula (I) combinados con aldicarb (pagina 13 linea 2), fipronhl 
(pÆgina 13, linea 22); imidacloprid (pâgina 13 linea 27); spinosad (pagina 14, linea 
13); tebupirimiphos (pagina 14, linea 14);teflUthrin (pàgina 14, linea 15). 

For su parte en la solicitud se estan presentandorfcirulaciones en las cuales se 
encuentran presentes trifluorbutilenos de 

fOrrywia 

(I) cpmbinados con uno o varios 
compuestos seleccionados de teflutrin, ajdicarb clotianidin, imidacloprid, 
tebupirimfos, espinosad y fiproniI 

En la figura I se muestran las estructuras propuestas para los trifluorbutilenos de 
la anterioridad Dl y los propuestos en Ia solicitud. 
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T/ ?, F 

XS(0)F (’) 
ITI x F 

XS(0)nF ’ 

Compuestos de formula I do ’la COmpuestos do fOrmula I do la 
solicitud. anterioridad DI. 

Para los compuestos de formula I de lasolicitudiôsighificados para los diversos 
radicales son X= halogeno, n=O I y 2 y’en’ ariterioridad Dl se consideran los 
siguientes significados para los �radicales X halOgeno y n0,I y 2. 

De acuerdo a to presentado, la anterioridad DI presenta especIficamente las 
mismas composiciones que se reclaman en lasolicitud y estas composiciones no 
se encuentran presentadas como solo una generalidad ya que las combinaciones 
enumeradas en la anterioridad Dl son explIôitas y enuncian directamente cada 
uno de los compuesto con los cuales se puØdeh combinar los compuestos de 
formula I, los cuales son iguales a los presentados en la anterioridad DI ya que 
estos presentan la misma fOrmula estructural y tamblØn presentan los mismos 
significados para los radicales sustituyentes. Por Ia tanto, no es posible reconocer 
la novedad de la composiciOn de la solicitud ya que es evidente identificarla 
dentro del estado del arte mÆs cercano el cual se encuentra representado por la 
anterioridad Dl. 

Argumento del seæor memorialista: 

"Sin embargo, mi representada reitera  Ique no puede estar de acuerdo con la 
metodologia adelantada para estudiar: là novedad de la presente invenciOn. Lo 
anterior, porque UnicamentØ conibinaclóesIp.osiciones especIficamente 
nombradas (con todas las variables/compeneitesspecificos identificadas en el 
mismo documento de la anterioridad y rto s’ltmp’leg, revelaciones genericas de 
estas combinaciones) pUeden afectar la novedad de 
combinaciones/composiciones reivindicadas en una solicitud presentada 
posteriormente. 

Bajo este esquema de anÆlisis de Ia novedad de una invenciOn, el documento 
DI citado par su despacho claramente no destruye Ia novedad de las 
combinaciones (agentes) reivindicadas en la presente solicitud toda vez que las 
mismas no fueron nombradas explIcitamente, es decir como ejemplos precisos 
de dichos documentos" 

Respuesta tØcnica 

De acuerdo a las consideraciones expuestas anteriormente es clara la falta de 
novedad de la solicitud con respeto a la anterioridad DI; de otra parte, Si se 
considera que la composiciOn podria cumplir con algUn requisito de 
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patentabilidad por el hecho dehaber ncoritr’dib Igh actividad (que ya se habia 
sugerido deritro de la anterioridadtt), es& adjU’dicarIà a las proporciones en 
las cuales se encuentren combinadbs los diiersos componentes y tamblØn en la 
especificiadad en la cual se hubieran presentado las composiciones en el capitulo 
reivindicatorio, pero desafortunadamente ninguna de estas condiciones se 
encuentra presentada en el capitulo reMndicatorio de la solicitud ya que en Øl no 
se especifica el nUmero de compuestos de formula (I) ni tampoco el nUmero de 
principios activos que se encuentrÆn presentØs en las composiciones objeto de la 
invenciOn, por to que no es posible establecØr Si en la solicitud se estÆn 
reclamando combinaciones binarias, ternarias, cuaternarias o de otro tipo. De otra 
parte, tampoco se especifican las proporciones de los componentes por medio 
de los cuales es posible identificar un efecto sinØrgico. De tal manera que, el 
solicitante durante todo el trÆmite de la solicitud tuvo la oportunidad de realizar 
las aclaraciones pertinentes en la solicitud con el fin de resaltar las ventajas 
tØcnicas que las composiciones propuestas podrian presentar frente a las 
composiciones divulgadas en la anterioridàd Dl. 

Por lo tanto, el examen de novedad de -la solicitud se realizO de la forma 
convencional por medio de la cual se comparan las caracteristicas tØcnicas de la V 
solicitud con respecto a las caracterlsticas tØcpicas de Ia anterioridad, en el caso 
que nos ocupa las caracteristicas tcnidas Iacofliposicion de la solicitud se 
encontraron de manera explIci eh’1àanteribridäd.’ 

Argumento del seæor memorialista: 

En efecto, la materia acÆ reivindicada se debe tener como novedosa porque 
indicaciones generates contenidas en un doçumento anterior no destruyen la 
novedad de combinaciones I composiciones especIficas debidamente 
sustentadas por datos experimentales reales (si la obtención de dicho 
compuesto no se ha especificado) contenidos en una solicitud de patente 
posterior, tal y como to seæala el Manual Andino de Patentes..... 

"La obllgatoriedad de este Manual no reside en su fuerza normativa intrinseca 
sino en que el mismo es mencionado por el Tribunal de Justicia en reiterada 
jurisprudencia cuando interpreta estas normas de la DecisiOn 486 y por ende, 
cuando establece cOmo debe adelantarsØ el estudio de novedad de una 
I nvenciO n. 

For lo tanto, teniendo en cuenta el carÆote rvinculante que tiene las 
interpretaciones prejudiciales del Tribunal para el-Ccrnsejo de Estado y el hecho 
de que Øste ultimo revisa Ia legakdal ºrI deciiones adoptadas por su 
Despacho, consideramos que relevante para el estudio de 
la novedad de la presente invenciOn." 
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Respuesta tŁcnica 

En el capitulo reivindicatorio de la solicitud no fue posible reconocer la 
especificidad de las composiciones con respecto at nUmero de componentes que 
se encontraban constituyendo las mismas y tampoco las proporciones en las 
cuales estos se encontraban,.por lo tanto Ia So’ licitud no presentaba los elementos 
necesarios para diferenciarla del estado del arte ya que no se presentaron 
combinaciones especificas, solamente la indicaclones de combinaciones entre 
principios activos para los cuales se conotan sus propiedades insecticidas y 
compuestos de formula I para los cuale tathbiØn Se conocian sus propiedades 
nematicidas 

De esta manera se le reitera al solicitante que el examen de novedad realizado 
a la solicitud procedió en una via correcta ya que se realizaron las comparaciones 
pertinentes para las cuales no se presentan dudas con respecto a la similitud de 
las mismas. 

Argumento del seæor memorialista. 

"Asi entonces, es posible concluir que para ser pertinente en la evaluación de 
novedad de la presente invenciOn, el documento citado deberla revelar 
explicitamente las combinaciones especIficas de la presente solicitud como 
ejemplos precisos y no simples indicaciones genericas de las mismas,. El 
anterior esquema de anÆlisis de la novedad de una invenciOn es perfectamente 
concordante en todas las legislacionesy en la.:D.octrina Internacional en la medida 
que la büsqueda en mÆs de una lista decomponentes y la selección de 
combinaciones especificas dentro deun nUmero indeterminado de posibles 
combinaciones a partir de Ia inforrcion riecesaria para completar todas las 
caracteristicas tecrucas de la invencton significace Ia1 misma, como un todo, no 
habia sido revelada en el estado del arte 

Asi mismo, es igualmente clarocue de aciiØrdo con la legislación y Doctrina 
que la forma como se hizo en el presente caso el examen de novedad de una 
solicitud de patente se encuentra proscrita pues Ilevarla at absurdo que Ia simple 
constataciôn de la previa menciOn de .cada uno de los elementos constitutivos de 
la invención en diferentes apartes del arte previo, destruirla su novedad, cuando 
en algunos casos, la misma puede estar dada por la especial combinación de 
dichos elementos. 

Respuesta tØcnica. 

La divulgacion que se realiza de la materia contenida en la anterioridad DI se 
encuentra de la misma forma que la divulgacion realizada en el capitulo 
reivindicatorio de Ia solicitud. Para mayor ilustraciôn se presentan textualmente los 
apartes del texto de la anterioridad Di en dondØ se presentan las composiciones y 
la reivindicaciôn  1 de la solicitud: 
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Apartes del texto de la anterioridad-., 

The active compounds according to the invention; as such orin their formulations, 

can also be used in a mixture with known fungicides, bactericides, acaricides, 

nematicides or insecticides, to widen, for example, the activity spectrum or to prevent 

the development of resistance. In many cases, this results in synergistic effects, i.e. 

the activity of the mixture exceeds the activity of the individual components. 

Examples of particularly advantageous mixing components are the following: 

abarnectin, acephate, acetainiprid, acrinathrin, a1anycar,a1dicarb,.a1doxycarb, alpha-

fipronil, fluazinam, fluazuron, flubrocythrinate, flucycloxuron, flucythrinate, 

imidacloprid, isazofos, isofenphos, isoxathion, ivermectin, 
salithion, sebufos, silafluofen, spinosad, sulfotp, suiprofos, 

tau-fluvalmate, tebufenozide, tebufenp’rad, tebupirirruphos, teflubenzuron, 
Vi-

tefluthrin, temephos, temivinphos, terbufos, tetrachloryriphos, theta-cypermethrin, 

Reivindlcaclôn I de la solicitud: 

1. Agentes sinØrgicos, caractØrizados porque tienen un contenido en una 
combi naciOn de productos activos, que abarca: 

a) uno o varios productos de Ia fOrmula (I) 

En donde X significa halOgeno y n significa 0,1 o 2 ("productos activos del 
grupo 1") y 
b) uno o varios compuestos seleccionados de teflutrin, aldicarb, clotianidin, 
imidacloprid, tebupirimfos, espinosad, fipronil y compuestos de la fOrmula (hA). 

Como se puede apreciaren la orparaciOn de los textos tanto en la 
anterioridad DI como en la so.I!citud se. 

"s6 t’1 presentando los mismos 
compuestos de fOrmula (I) y ls conbicFöse presentan tanto en la 
anterioridad Dl como en la solicitud, pop J’qu#�indudabIemente la sohicitud no 
presenta Novedad.  

Argumento del seæor memorialista.;,., 

Adicionalmente, ml representada dsea poæer depresente nuevamente a su 
Despacho que la presente invehciOn SI es.Una invenciOn patentable por las 
siguientes razones: Inicialmente, mi representada reitera a su Despacho que 
para que un efecto sinergico sea considerado como una actividad conocida, ho 
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importante es verificar si un inventor practicO y confirmó  realmente el efecto de 
una invención de manera suficiente para reconocerla como su invenciOn. Esto 
tiene mucha influencia para decidir el alcance de protección de una invención o 
el estado de la tØcnica anterior pÆra invenciohes posteriores. Si un inventor 
anterior realmente conduce un experimento sobre su invenciOn y la describe 
como un ejemplo, su invenciOn perteneeria al alcance del derecho del inventor 
y posteriormente inventores no podrta tener ningrderecho sobre esta 

Asi entonces ademas de que las cornbiYacidies speciflcas de la presente 
invenciôn solamente fueron descritas de manera general en la  anterioridad, tal 
y como lo hemos demostrado, es tambiØn relevante poner de presente que el 
efecto logrado por el solicitante (efecto pesticida sinergico) tampoco se 
demuestra en dicha anterioridad. 

Esta constataciôn tiene mucha influencia para decidir el alcance de protecciOn 
de una invenciôn o del estado de la tØcnica relevante para determinar la 
patentabilidad de invenciones posteriores. En efecto, si Ufl inventor anterior 
describiO su especificaciôn muy ampliamente sin experimentos o confirmaciôn 
real sobre los efectos, el alcance del derecho del inventor anterior debe estar 
restringido , y tamblØn se le debe otorgar una compensaciôn a un inventor 
posterior que descubra y comprueba nuevos hechos (efectos sinergicos) a la 
invenciOn anterior para contribuir con el desarrollo de la tecnologIa" 

Respuesta TØcnica 

Como ya se ha explicado en lo apartes antriores la solicitud carece de 
NOVEDAD al encontrar descritas las mposicinesde Ia solicitud de a misma d  
forma como se encuentran presentadas en el capitulo reivindicatorio de la 
solicitud For lo tanto, el hecho de noreveIr las caracteristicas tØcnicas 
esenciales en la solicitud para: c’ue la mposicion:de’ la solicitud pueda ser 
diferenciada del estado del arte anterior, Wquita la novedad a la solicitud ya que 
la misma materia que se encuentra presentada. en la solicitud se encuentra 
divulgada en la anterioridad Dl. 

De otra parte, si las compasiones ya que se enuentran reveladas en el estado 
del arte, no es posible reconocedes que tengan Nivel Inventivo solo por el hecho 
de realizar ensayos de rutina para, establecer las proporciones en las cuales los 
principios activos pueden presentar un mayor efecto. Para el tØcnico medio 
versado en la materia el hecho de realizarestos ensayos es rutinario durante el 
desempeno de su oficio; por lo que las composiciones que se obtengan no 
presentan ninguno de los requisitos de patentabilidad que exige la DecisiOn 486. 

Argumento del seæor memoriälista. 

No tener en cuenta esta cor1sideracin podria Ilevar al absurdo de que un 
inventor, solo porque describio muy anpliarnente su solicitud de patente sin 
comprobacion cientifica alguna impediria que se otorgaran patentes para 
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desarrollos posteriores cientIficamente comprobados. Bajo esta perspectiva, se 
desalentarla el desarrollo cientIfico y los fundamentos del sistema de patentes 
colapsarlan. 

Por lo tanto, Ia mayorIa de los palses en el mundo reconocen Ia invenciôn de 
selecciOn como una forma de invenciôn patentable. Es decir, si Ia especiflcaciOn 
de una invenciôn anterior describe de manera muy amplia Ia invenciôn anterior 
sin ejemplos de trabajo especificos , y una invenciôn posterior experimenta con Ia 
invenciôn anterior, y confirma un efecto inesperado de esta, Ia invenciôn 
posterior puede conseguir el reconocimiento de novedad y nivel inventivo como 
una invenciôn de selección. 

Asi entonces, debido a que el subgrupo de càmbinaciones acÆ reivindicadas no 
se encuentra explicitarnente:. divuIgado en Dl, y adicionalmente el mismo 
presenta un efecto inesperado no Aelmgstrado anteriormente ni anticipable de 
manera obvia y/o evidente a partir deditho estadØlarte, Ia presente invenciôn 
de selecciôn debe considerarse inventivafrente a P1, ya que tal y como lo 
seæala el Manual Andino de PatentesurÆiflvenciôn de selecciOn tiene nivel 
inventivo cuando: ".... Todos los::compuestosen elsubgrupo presentan un efecto 
o propiedad tŁcnica descrita en ele arte anterior yque ademàs es inesperada". 
Asi entonces, adernÆs de que los compuestos de Ia presente invenciôn 
solamente fueron descritos de manerageneral en ’Ia anterioridad , tal y como Ic 
hemos dernostrado , es tambiØn relevante poner de presente que el efecto 
mencionado por el solicitante tampoco es demostrado en dicha anterioridad". 

Respuesta tŁcnica. 

Se reitera que las corn posicones presentadas en Ia solicitud ya se encontraban 
divulgadas en Ia anterioridad Dl y el efecto inesperados que el inventor de al 
solicitud determinô para tales composiciones ya se habia previsto en Ia misma 
ant iô1d Dl; por lo tanto las composiciones de Ia solicitud no presentan 
Novedad. 

[YØotra parte, dentro de Ia :Decisiô.’486  no se consideran las patentes de 
selecciôn como materia a patentaryae enningunode los artIculos de dicha 
Decision se especifica que tal ibt’i figUa eisth b tanto, las patentes de 
selección existen como una ficciOn juridicaL hivl de excepciOn para Ia 
patentabilidad en las legislaciones lp,tirn taxativamnet establecido y que 
tienen su origen en Ia Oficina.Euràpea dePatentes, bajo Ia normativa de Ia 
Convenciôn Europea de Patentes En Ia EPO Ia legislacion Derrnite Ia doble 
patentabilidad de algunas materias y por lb tanto permite las patentes de 
selecciôn mediante excepciones de conflictos dØ doble. patentabilidad. 

/7 
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Argumento del solicitante r 

"En efecto, Dl se limita a presentar una1ista de psicidas como ejemplos y 
especulan que las mezclas podri propqr4qiar qnef9cto sinergico (Ver Dl 
pagina 8, linea 23-27) Sin embargo, ninglnä de las composiciones divulgadas 
en la presente invenciôn se nombraron como ejemplos precisos en dicho 
documento y mucho menos el efØctopesticida sinergico de las mismas. De tal 
manear que, la actividad superior de las’ combinaciones especificas acÆ 
reivindicadas representa un resultado sorprendente que no podria ser deducido 
de ninguna manear a partir de lo revelado en Dl 

Por 10 tanto, resulta claro que las enseæanzas de Dl se refieren a una simple 
especulaciôn sobre la eficacia mejorada de algunas combinaciones de un 
nümero prÆcticamente indeterminado de composiciones. Este tipo de 
enseæanzas generales no pueden ser objeto de patente de invenciôn porque las 
mismas carecen de total validez desde el punto de vista tØcnico, pues no 
solamente son vagas sino que carecen de sustentaciôn cientifica alguna (que 
pueden Ilegar a constituir ciencia ficción)  y adicionalmente no anticipan 
cientIficamente la soluciOn a.un problema tecnico. 

Asi entonces, debido a que Ia presenth 1nvenci6n se refiere a un subgrupo de 
posibles combinaciones que presentan urt ’efecto pesticida sinergico 
debidamente sustentado en la descripeson, ie constrtuye a una mejora en los 
resultados , la materia reivindicadalen la *esente sltcitud de patente tambiØn 
se debe tener como inventiva, ya que tal ytcrno lo senala el Manual Andino de 
Patentes: "Las composiciones sue/en presentarnivel inventivo por la presencia 
de un efecto sinergico .El efecto que presentan es superior al que se podria 
esperar se sumaran los efectos o actividades de sus componentes por separado" 

Respuesta tŁcnica 

El solicitante reitera su punto de vista con respecto a las patentes de selección y 
reitera que es necesarios reconocer el nivel inventivo de la misma, lo que resulta 
totalmente contrario a Ia posición de esta oficina ya que en la legislaciOn vigente 
(decisiOn 486) no e se establece que la figura de pàtentes de selecciOn y el hecho 
de haber encontrado actividad a unas composiciones que se encuentran 
reveladas en el estado de la tŁcnica rnàs: cercano no le confiere ninguna 
protecciOn de patente ya que este es un trabajo derutina para un tŁcnico medio en 
la materia el cual no involucra. ninguna.actividad inventiva ya que las propiedades 
de los compuesto ya se habian predicho en el estado del arte 
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4. Conclusion. 

De acuerdo a todas las consideraciones presentadas ariteriormente y debido a 
que los argumeritos presentados en el Recurso de Reposición no desvirtüan to 
que dicta la Resolución N029380 del 11 de mayo del 2010 donde se niega el 
otorgamiento de la Patente de lnvenciOn, serecomienda ratificar dicha Resolución 
donde se niega el Privilegio solicitado para las reivindicaciones I a 6 (folios: 181 a 
182). 

Lo anterior para los efectos legalesa que haya lugar. 

Bogota, D.C., 21 de Octubre del 2010. 
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