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Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 
00 Piso Tercero (3), de Ia ciudad de Bogota D.C., dentro del tØrmino de cinco (5) dias 
hÆbiles contados a partir del envIo de la presente citaciôn, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 
p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resoluciôn 
de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nümero de radicación 
citado en el asunto. 

De no hacerse presente en el tØrmino indicado anteriormente, la providencia en menciôn se 
notificarÆ por edicto, el cual se fijarÆ por el tØrmino de diez (10) dias en el Centro de 
Documentación e Información. 

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrarÆ disponible en la pagina 
web de la Entidad desde el dia hÆbil siguiente al de su notificaciôn,  la cual podrÆ ser 
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el 
nUmero de resoluciôn a travØs de la opciôn trÆmites y servicios - de carâcter general 
transversal - consulta actos administrativos y providencias. 

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

Secretaria General 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

Sede Centro: Carrara 13 No. 27-00 pisos 3, 5, 7 y 10 PBX: 5870000 
Al contester favor indique el nümero de Sede CAN: Av. Carrara 50 No. 26- 55 Int. 2 Tel 5880070 

radicación consignado an el sticker Call Center 6513240. Linea 018000-910165 
Web: www.sic.gov.co e-mail: irifo@sic.gov.co 
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Rad. PCT 05 111846 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
En ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el 

numeral 54 del articulo 30 del Decreto 1687 de 2010, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que mediante Resoluciôn NO 29380 de 31 de mayo de 2010, la 
Superintendencia de industria y Comercio denegô la solicitud de patente de 
invención a la creación denominada "COMBINACIONES DE PRODUCTOS 
ACTIVOS CON PROPIEDADES NEMATICIDAS E INSECTICIDAS, BASADAS EN 
COMPUESTOS DE TRIFLUORBUTILENO", con fundamento en los artIculos 14 y 
16 de la Decision 486 de la Comisiôn de  la Comunidad Andina, al estimar que las 
combinaciones se encuentran comprendidas dentro del estado de la tØcnica. 

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el I de julio de 2010, 
con el nümero 05-111846 00013-0000, encontrÆndose dentro del tØrmino 
establecido para el efecto, la doctora Luz Clemencia de PÆez, en su calidad de 
apoderada sustituta de la sociedad MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTDA., 
interpuso recurso de reposiciOn contra la citada resoluciOn, con fundamento en los 
argumentos que a continuaciOn se sintetizan: 

Como primera medida, la recurrente expresa que la invenciOn objeto de estudlo 
reüne las condiciones establecidas en los artIculos 14 y 16 de la DecisiOn 486 de 
la Comisión de la Comunidad Andina, argumentando: 

"El examinador afirma que el documento WO 01/02378 (Dl) antic/pa los 
agentes (combinaciones especIficas) reiv/ndicados en la presente solicitud de 
patente. El exam/nador sustenta su pun to de vista indicando que dicho 
documento divulga derivados de trifluorbutileno y Ia posibilidad de realizar 
form ulaciones do estos con otros agroquimicos conocidos, tales como 
fun g/cidas, acaricidas, nematicidas Q insecticidas. 

Es decir, que la indicaciOn general que los compuestos ravelados en Ia 
antorioridad Dl podrIan formar formulaciones con otros agroqulmicos con un 
espectro de actividad mayor y10 con un efecto pesticida sinergico anticiparia 
los agentes sinØrgicos do Ia presente invenciOn, caracterizados porque tienen 
un contenido en una coiibinaciOn do productos activos, que abarca: 

(a) Uno o varios producios activos de Ia fOrmula (I) 

N F 

’\ ’L<: X S S(0)n’ 

en Ia quo X significa hoOgeno, y n significa 0, 1 o 2, (productos activos del 
grupo 1); y 
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(b) uno a varios compuestos seleccionados de teflutrin, aldicarb, clotianidin, 
imidacloprid, tebupirimfos, espinosad, fipronil y compuestos de la fOrmula 
(hA): 

,.0 
H3C 

(HA) 

De la misma manera afirma que no se encuentra de acuerdo con la metodologla 
utilizada para realizar el estudio de la invenciôn "porque Unicamente 
combinaciones/composiciones especificamente nombradas (con todas las 
variables/componentes especIficos identificadas en el mismo documento de la 
anterioridad y no simples revelaciones genericas de estas combinaciones) 
pueden afectar ía novedad de combinaciones/composiciones reivindicadas en 
una solicitud presentada posteriormente’ de esta forma, el documento Dl no 
estarla destruyendo la novedad de las combinaciones reivindicadas en la solicitud 
objeto del presente recurso, pues no fueron senaladas expllcitamente, es decir, 
como ejemplos precisos del mencionado documento. 

As! mismo, la apoderada alega que lo que se pretende reivindicar es novedoso 
pues tal como lo senala el Manual Andino de Patentes, las indicaciones generales 
contenidas en documentos antenores no destruyen la novedad de las 
combinaciones o composiciones especificas debidamente sustentadas en datos 
experimentales reales, si la obtención del mencionado compuesto no se ha 
especificado. 

Dicho manual tiene la caracterIstica de ser vinculante para la Oficina encargada de 
realizar el estudio, pues Øste es mencionado por el Tribunal de Justicia en repetida 
jurisprudencia cuando de interpretar las normas de la DecisiOn 486 de la ComisiOn 
de la Comunidad Andina se trata; por tal motivo, considera la apoderada que es de 
vital importancia para el estudio de la novedad de la invención en comento. 

Agrega, que la anterioridad Dl deberla dejar ver las combinaciones especificas de 
la solicitud objeto de estudio y no indicaciones genericas de las mismas, esto 
concuerda ajustadamente con las legislaciones y doctrina internacional, pues la 
büsqueda en mÆs de una lista de componentes y la selecciOn de las 
combinaciones especificas dentro de un indeterminado numero de posibles 
combinaciones para completar todas las caracteristicas tØcnicas de la invenciOn 
significa que la invenciOn en estudio no habia sido revelada anteriormente en el 
estado de la tØcnica. 
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De la misma manera y de acuerdo con la Iegislacion y doctrina, el examen de 
novedad realizado a la solicitud del presente caso no resulta procedente, pues la 
simple mención de los elementos constitutivos de la invención en apartes del arte 
previo conhlevaria a la afectación de su novedad, cuando en ciertas oportunidades 
la novedad podrIa estar suscrita a la especial combinación de sus elementos. 

Ademâs, seæala que "para que un efecto sinØrgico sea considerado como una 
actividad conocida, lo importante es verificar Si un inventor practicO y con firmO 
realmente el efecto de una invenciOn de manera suficiente para reconocerla 
como su invenciOn" aduciendo que al momento de decidir acerca del estado de la 
tØcnica anterior o la protección de una invención esto es de considerable 
influencia, pues si un inventor hace un experimento sobre su invenciOn y lo 
describe como un ejemplo, dicha invención entrarla a corresponder at alcance del 
derecho del inventory otras personas no disfrutarIan de derechos sobre la misma. 

De esta manera, es importante manifestar que las combinaciones de la invenciOn 
objeto de estudio ünicamente fueron descritas de una forma general y el efecto 
logrado por la invención, como lo es el efecto pesticida sinergico, no se encuentra 
demostrado en el documento Dl. 

Con relación a to expresado en pârrafos anteriores, la recurrente expresa: "[e]sta 
constataciOn tiene mucha influencia para decidir el alcance de protección de 
una invenciOn o del estado de Ia tØcnica re/eva nte para determinar ía 
patentabilidad de invenciones posteriores. En efecto, si Ufl inventor anterior 
describiO su especificaciOn muy ampilamente sin experimentos o con firmaciOn 
real sobre los efectos, el alcance del derecho del inventor anterior debe estar 
restringido, y tambiOn se le debe otorgar una compensaciOn a un inventor 
posterior que descubra y comprueba nuevos hechos (efectos sinergicos) a la 
invención anterior para contribuir con el desarroio de la tecnologia" 

Adicionalmente, argumenta que varios de palses alrededor del mundo han 
reconocido la invenciOn de selección como una forma de invenciOn y, por lo tanto, 
es patentable. Lo que quiere decir que, si la especificación  de una invención 
anterior describe de manera amptia la invención anterior sin ejemplos especificos 
y una invención posterior experimenta con la invenciOn anterior y confirma un 
efecto inesperado de Østa, la mencionada invenciOn posterior podria tener la 
condiciôn de novedad y nivet inventivo, catalogandose as!, como una invenciôn de 
selección. 

Por esta razOn, menciona la apoderada: "[d]ebido a que el subgrupo de 
combinaciones acÆ reivindicadas no se encuentra explicitamente divulgado en 
Dl, y adicionalmente el mismo presenta un efecto inesperado no demostrado 
anteriormente ni anticipable de manera obvia y10 evidente a partir de dicho estado 
del arte, la presente invenciOn de selecciOn debe considerarse inventiva frente a 
Dl, ya que tal y como lo seæala el Manual Andino de Patentes una invenciOn de 
selecciOn tiene nivel inventivo cuando: ".... Todos los compuestos en el sub grupo 
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presentan un efecto o propiedad tØcnica descrita en el arte anterior y que 
ademÆs es inesperada". 

De esta manera, como se ha expresado anteriormente, los compuestos de la 
invenciôn objeto del recurso ünicamente han sido descritos de una forma general 
en el documento Dl y el efecto que menciona el solicitante tampoco es 
demostrado en el mencionado documento. 

Es as!, como la anterioridad Dl ünicamente menciona una lista de pesticidas 
como ejemplos y especulan que las mezclas podrian proporcionar un efecto 
sinØrgico; no obstante, ninguna de las composiciones presentes en la invenciOn 
objeto de recurso han sido seæaladas como ejemplos precisos en la anterioridad 
de la referenda. Por tal motivo, la actividad superior presentada en las 
combinaciones especIficas de las reivindicaciones, incorporan un resultado 
sorprendente que de ninguna manera hubiesen podido ser derivados de 10 

revelado por la anterioridad Dl, cuyas enseæanzas hacen referencia a 
combinaciones de un nimero indeterminado de composiciones. 

Por este motivo, la presente solicitud ha de tomarse como inventiva, pues estÆ 
referida a un subgrupo de posibles combinaciones que presentan un efecto 
pesticida sinØrgico, el cual se encuentra sustentado en la descripcion y constituye 
una mejora en los resuttados. 

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a 
resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes tØrminos. 

Coma primera medida, el Despacho observa que la anterioridad Dl presenta 
derivados de trifluorbutileno de formula (I), su proceso de obtenciOn, 
composiciones nematicidas que los contienen y usa de los mismos. As[ mismo, se 
divulga de manera especifica formulaciones de los trifluorbutilenos con otros 
agroquimicos conocidos tales coma fungicidas, acaricidas, nematicidas o 
insecticidas. A su vez, para estas composiciones se han reconocido efectos 
sinergicos, ya que la actividad de la mezcla excede la actividad de los 
compuestos individuales (Fl. 122, pÆg. 8, lIneas 23 a 27). Coma ejemplos de 
combinaciones que exhiben actividad se encuentran los trifluorbutilenos de 
formula (I) combinados con aldicarb (FL 159, pag. 13, linea 2), fipronil (Fl. 159, 
pÆg. 13, linea 22), imidacloprid (Fl. 159, pÆg. 13, linea 27), spinosad (Fl. 160, pÆg. 
14, linea 13), tebupirimiphos (Fl. 160, pÆg. 14, linea 14); tefluthrin (Fl. 160, p6g.14, 
linea 15). 

A su vez, en la presente solicitud se estÆn enseæando formulaciones en las cuales 
se encuentran presentes trifluorbutilenos de fOrmula (I) combinados con uno 0 
varios compuestos seleccionados de teflutrin, aldicarb, clotianidin, imidacloprid, 
tebupirimfos, espinosad y fipronil. 

Es as[, coma en la figura I se muestran las estructuras propuestas para lo 
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trifluorbutilenos de la anterioridad Dl y los propuestos en la solicitud. 

k/ X F 
X’c’’S(0)n’’<F ’ 

Compuestos de formula I de la 
solicitud. 

Compuestos de fOrmula I de la I anterioridad DI. 

Para los compuestos de fOrmula I de Pa solicitud los significados para los diversos 
radicales son: X= halOgeno, n=0,1 y 2 y en la anterioridad Dl se consideran los 
siguientes significados para los radicales X= halOgeno y n0,1 y 2. 

Como consecuencia de lo expuesto, el documento Dl presenta especIficamente 
las mismas composiciones que se reclaman en la solicitud y estas composiciones 
no se encuentran presentadas como sOlo una generalidad; las combinaciones 
referidas en la anterioridad Dl son expilcitas y enuncian directamente cada uno 
de los compuesto con los cuales se pueden combinar los compuestos de formula 
1, los cuales son iguales a los presentados en dicha anterioridad, pues presentan 
la misma fOrmula estructural y los mismos significados para los radicales 
sustituyentes. RazOn por la cual, no es viable el reconocimiento de la novedad en 
la composiciôn de la solicitud, dado que es evidente identificarla dentro del 
estado del arte mÆs cercano el cual se encuentra representado por la anterioridad 
Dl. 

En cuanto a no estar de acuerdo con la metodologla utilizada para realizar el 
estudio de novedad de la invenciOn objeto de estudio, la Oficina observa que es 
clara la falta de novedad de la solicitud con relación a  la anterioridad Dl; de otra 
parte, si se considera que la composiciôn podrIa cumplir con algün requisito de 
patentabilidad por el hecho de haber encontrado alguna actividad, Østa se 
adjudicarla a las proporciones en las cuales se encuentren combinados los 
diversos componentes y tambiOn en Pa especificidad en la cual se hubieran 
presentado las composiciones en el capitulo reivindicatorio, pero ninguna de estas 
situaciones son halladas en el capitulo reivindicatorio de la solicitud, pues no hay 
una especificaciOn del nümero de compuestos de fOrmula (I) ni tampoco el 
nümero de principios activos que se encuentran presentes en las composiciones 
objeto de Pa invención, por lo que no es posible establecer 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 sinergico. Por to demÆs, el 
sollcitante durante todo el trÆmite de Ia solicitud tuvo la oportunidad de realizar las 
precisiones 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 anterioridad Dl y que ahora reclama con motivo del recurso. 
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Como consecuencia de to anterior, el examen de novedad fue ejecutado de una 
forma convencional, donde se compararon las caracteristicas tØcnicas de la 
solicitud con relaciôn a las caracterIsticas tØcnicas de la anterioridad y, para el 
caso en cuestión, se encontraron de manera expticita en la anterioridad. 

Con relaciOn a que las indicaciones generates contenidas en un documento 
anterior no destruyen la novedad de combinaciones especificas, el Despacho 
encuentra que en el capitulo reivindicatorio de la presente solicitud no es viable 
entrar a reconocer las especificidad de las composiciones con relación at nUmero 
de componentes que constituyen las mismas, asI como tampoco se observan las 
proporciones en las cuales estos se encuentran, razôn por la  cual la mencionada 
solicitud no tiene los elementós necesarios para ejecutar  la diferenciación con el 
estado de la tØcnica, pues no se enseæaron combinaciones especificas, 
ünicamente las indicaciones de combinaciones entre principios activos, en los 
cuales ya se conoclan las propiedades insecticidas y compuestos de fOrmula 1, 
donde tamblØn eran conocidas las propiedades nematicidas. Por consiguiente, 
este Despacho insiste at recurrente que el examen efectuado se realizO de manera 
correcta, realizÆndose las comparaciones convenientes y encontrÆndose una 
similitud en las mismas. 

Ahora bien, en lo referente a que la anterioridad Dl deberla dejar ver las 
combinaciones especificas de la solicitud objeto de estudio y no indicaciones 
genØricas de las mismas, esta Oficina mantiene que la divulgacion de la 
anterioridad Dl se halla de la misma forma que la divulgacion realizada en el 
capitulo reivindicatorio de la solicitud. 

Para corroborar to anterior, a continuaciOn se transcriben los apartes del texto en 
donde se presentan las composiciones en Dl y la reivindicaciOn I de la solicitud: 

La anterioridad Dl: 

"Los compuestos activos do acuerdo con Ia invenciOn, como tales o en sus 
formulaciones, tambiØn pueden ser usados en una mezcla con fun gicidas, 
bactericidas, acaricidas, nematicidas o insecticidas conocidos, para prevenir el 
desarroio de resistencia. en muchos casos, esto resulta de efectos sinØrgicos 
por ejemplo Ia actividad de la mezcla excede la actividad de los componentes 
individuales. 

Los siguientes son ejemplos particularmente ventajosos: 

Abamectina, ace fato, acetamiprida, alanicarb, aldicarb, aldoxicarb, alfafipronil, 
fluazinam, fluazuron, fluocitrinato, flucicloxuron, flucitrinato, imidacloprid, 
isazofos, isofenfos, isoxation, ivermectina, salithion, sebufos, si/a fluofen, 
sulfotep, suiprofos, tau-fluva/inato, tebufenozide, tebufenpirad ,tebupi rimfos, 
tebufenozide, feb/u fenzurón, teflutrina, tome fos, terbufos, totraclorvinfos, theta-
cipermetrina" (original en ingles) (Fl. 122, pÆg. 8). q"5ç  
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La reivindicación I de la solicitud senala: 

"1.Agentes sinØrgicos, caracterizados porque tienen un contenido en una 
combinaciOn de productos activos, que abarca: 

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

’( s X S(0)nNL<F (1) 

En donde X significa halo geno 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, fipronhl y compuestos de la fOrmula 
(11A)". 

De la comparaciôn anterior, se puede dilucidar que se encuentran los mismos 
compuestos de la formula (I) y las combinaciones tanto en la anterioridad Dl como 
en la solicitud, siendo inequlvoca Pa ausencia de novedad de la solicitud 
denegada. 

Frente a la argumentaciOn de la recurrente en donde manifiesta que Pa invenciOn 
es patentable, este Despacho reitera que la solicitud presentada carece de 
novedad, pues las composiciones de la solicitud se encuentran en la anterioridad. 
Por lo tanto, el hecho de no revelar las caracteristicas tØcnicas que Pa diferencien 
del estado del arte anterior le quita la novedad a la solicitud, ya que la misma 
materia que se encuentra presentada en Pa solicitud se encuentra divulgada en la 
anterioridad Dl. 

De otra parte, no es posible reconocerle nivel inventivo a las composiciones sOlo 
por el hecho de realizar ensayos de rutina para establecer las proporciones en 
las cuales los principios activos pueden presentar un mayor efecto, pues para el 
tØcnico medlo versado en la materia el hecho de realizar estos ensayos es 
rutinario durante el desempeæo de su oficio. 

La DecisiOn 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina en su articulo 16 indica 
que "una invenciOn se considerarÆ nueva cuando no estÆ comprendida en el 
estado de la tØcnica. El estado de ía tØcnica comprenderÆ todo Jo que haya sido 
accesibie a/ pUbilco por una descripción escrita u oral, utillzaciOn, comerciallzaciOn 
o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de ía solicitud de patente 
o, en su caso, de la priorkiad reconocida", es decir, una invenciOn es nueva Si no 
se encuentra comprendida en el estado de arte. 

Para Pa invenciOn materia de este recurso, se pudo demostrar que las 
combinaciones entre los derivados de trifluorbutilenos y los otros ingredientes 
activos conocidos ya estaban comprendidas dentro del alcance del documento  
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Industria y Comercio 
S   P E R I N T E N D E N C I A 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCION 
Por ía cual se resuelve un recurso de reposición 

Rad. POT 05 111846 

Dl, tal como lo estipula la norma anteriormente expuesta. De iguÆl forma, los 
agentes sinergicos de esta invenciOn ya estaban comprendidos en dicho 
documento. Por Ic tanto, cumpliendo con Ic citado en el artIculo 16 de la Decision 
486, el compuesto de esta solicitud no es nuevo a partir de la anterioridad DI. 

En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio no 
cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla merito 
para revocar la decisiOn impugnada. 

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de 
Industria y Comercio, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisiOn contenida en la ResoluciOn NO 29380 
de 31 de mayo de 2010, por medio de la cual se negO una patente de invención. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente 
resoluciOn a la doctora Luz Clemencia de PÆez, en su calidad de apoderada de la 
sociedad MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTDA., o a quien haga sus veces, el 
contenido de la presente resolución, entregÆndole copia de la misma, advirtiØndole 
que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la via 
gubernativa. 

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

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Doctoral 
Luz Clemencia de PÆez. 
Carrera 4 No 72 -35 piso 40 
Bogota D. C. 

2020103. 

JOSE, IGUEL D CALLE RESTREPO 

IiJ 
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Concepto tØcnico sobre demanda ante el Consejo de Estado de las 
resoluciones No. 29380 del 31 de mayo de 2010 y No. 12654 del 10 de marzo 
de 2011, en las cuales se decidió sobre la solicitud de patente radicada en la 

Superintendencia de Industria y Comercio bajo el nUmero interno de 
radicación 05-111846 

ConceptotØcnico 12 de julio de 2012 

1. Sobre los argumentos de la demanda se responde 10 siguiente: 

Respecto at objeto de la solicitud denegada 

Sea to primero advertir, que la materia contenida en et capitulo reivindicatorio 
denegado se refiere a: 

Agontes sinergicos caracterizados porque tienen un contenido de una 
combinaciOn de productos activos, que abarca: 

(a) Uno 6 varios productos activos de la formula (I) 

VcS 

En la que X significa halo geno y n significa 0, 1, ô 2; y 

(b) Uno 
o 

verbs compuostos seleccionados de teflutrin, aldicarb, clotianidin, 
imidacloprid, tebupirimfos, espinosad, fipronil y corn puestos de la fOrmula (I/A) 

çCH3 

oo 
,10 

0NNC’
 

\H4 

HN 

(IA) 

AsI entonces esta Superintendencia aclara a su despacho un primer punto en 
cuanto a que la materia denegada no corresponde a una selecciôn especIfica de 
combinaciones sinergicas, como to argumenta el solicitante, par el contraria 
incluye multiples combinaciones que bien podrian ser combinaciones simples 
binarias, pero tambiØn podrian ser combinaciones complejas que inctuyan 
mUltiples ingredientes activos. De tal forma que el alcance de la materia denegada 
no tan especIfico como to indican los argumentos de la solicitante. 

- Respecto al requisito de Novedad Ia solicitante cita algunas referencias que 
aclaran ci concepto de novedad as!: 

"Antes de analizar el cumplimiento de dioho requisito respecto de la invenciOn qua nos ocupa, as 
necesario entender y analizar correctamente en quØ cons/ste el criterio de Novedad. 

Coma ya se mencionO anteriormente, el articulo 16 de la DecisiOn Andina 486 senala que es 
posible establecer qua existirÆ Novedad cuando la invenciOn cuya protecciOn se pretende no se 
encuentre comprendida en a/ estado de la tØcnica, 

Vale recordar qua el Tribunal And/no ha dicho, respecto de la correcta interpretac/On del Estado de 
(a TOcnica, y del anal/s/s del requisito de Novedad, Ia qua a con t/nuac/On se c/ta: 
"Este Tribunal ha considerado qua para efectos de determ/nar si una invenciOn es nueva a no, se 
deben observar las sigu/entes reglas: (Tribunal Andino de Just/cia Proceso 39-IP-2000.) 
a,) Concretar cuÆl es la rag/a tØcnica api/cable a la solicitud de patente, para /0 cual el exam/nador 



tØcnico deberÆ valerse de las reivindicaciones, que an Ultimas determinarÆn este aspecto; 
b) Precisar ía fecha con base an la cual deba efectuarse la cornparacion entre la invención y el 
estado do la tºcnica, la cual puede cons/stir an la fecha do solicitud o Ia de la prioridad reconocida; 
C) determinar cuÆl as eI contenido del estado do la tºcnica (anterioridades) an la fecha do prior/dad, 
d) Finalmente, debera compararse Ia invenciOn con la regla tOcnica" 

Con posterioridad a la sentencia mencionada, el Consejo de Estado ha reiterado el criterio 
establecido por el Tribunal And/no de Just/cia para el analisis do Novedad do la siguiente manera: 
(Consojo de Esfado. Sala de lo Contencioso Administrativo. SecciOn Primera. Sentoncia do 13 do 
agosto do 2009. Expodiente No 2003-00256. C. P. Marco Antonio Velilla Moreno) 
"El Tribunal reitera que para verif/car ía Novedad do la /nvenc/ôn se deben observar las siguientes 
reglas: 
a) Concretar cuÆl es la regla tØcnica api/cable a la patente, para 10 cual el examinador tØcn/co 
deberÆ valorse do las reivindicaciones. 
b) Precisar la fecha con base an la cual deba efectuarse la corn paraciOn entre la invenciOn y 
el estado de la tØcnica, ía que puede cons/stir en la fecha de la solicitud o la do ía prior/dad 
reconocida. 
C) Determinar cual es el contenido del estado de ía tØcnica (anter/or/dades) on la fecha de 
pr/or/dad. 
d) Corn parer la invención solicitada con la regla tØcnica. 

De /gual forma, el citado Tribunal And/no an interpretacion prejudicial d/ctada dentro del proceso 
36-IP-2010 he manifestado respecto del requisito de Novedad /0 que a continuaciOn se seflala: 
"El Tribunal he tornado como referenda criter/os de las CÆmaras de Recursos do la Oficina 
Euro pea do Patentes (OEP), med/ante los cue/es "Ia fe/ta do Novedad do una /nvenc/On se 
con figurara si SU objeto deriva clara, precisa v directamente del estado de la tecnica, y Si an Øste 
son conocidas todas las caracteristicas de aquella." 

Como so observa, una anterioridad capaz do desvirtuar la Novedad de una invenciOn cuyos 
meritos estØn siendo evaluados, deberÆ perm/tir que el objeto do Ia Ultima sea derivado en forma 
clara, directa yprecisa do las revelaciones do la pr/mere." 

Como bien to indica la Solicitante el requisito de novedad esta enmarcado en el 
artIculo 16 de Decision 486 el cual indica que: 
"Una invenciOn se considerarÆ nueva cuando no estÆ comprendida en el estado de 
la tØcnica. El estado de la tØcnica comprenderÆ todo to que haya sido accesible at 
püblico por una descripciOn escrita u oral, utilizaciOn, comercializaciOn 0 cualquier 
otro medio antes de la fecha de presentaciOn de la solicitud de patente o, en su 
caso, de la prioridad reconocida." 
Esta Oficina aclara a su despacho que una invenciOn se considerara nueva 
cuando no esta comprendida en el estado de la tØcnica. Este no es el caso y tat 
como se indicO durante todo el tramite, los agentes denegados se encuentran 
comprendidos en el estado del arte citado, es decir en el documento W001/02378 
(Dl), por to tanto carecen de novedad. 

Mas aün, esta Oficina reatizO una evaluaciOn correcta de la novedad de los 
agentes sinergicos de interØs que esta de acuerdo con los lineamientos y 
sentencias citados por la solicitante. 
Primero, se concretO la regla tØcnica aplicable a la patente teniendo en cuenta la 
materia contenida en las reivindicaciones, es decir, se determinó el estado de la 
tØcnica cercano a la invenciôn, que corresponde at citado documento Dl, el cual 
divutga las mismas combinaciones sinØrgicas. 
Segundo, se tuvo en cuenta la fecha de prioridad de la solicitud denegada con la 
fecha de publicaciOn del documento citado y se encontró que efectivamente el 
documento Dl fue publicado en una fecha anterior (11 de enero de 2001) que la 
fecha de prioridad de la solicitud denegada (02 de mayo de 2003). 
Tercero, se determinO el contenido de la anterioridad en su totalidad y no 
solamente la divulgaciOn de los ejemplos, dado que el documento citado es un 
todo y su divulgaciOn comprende no sOlo la informaciOn contenida en los ejemplos 
sino la informaciOn contenida en la descripciOn y en capituto reivindicatorio. 
Cuarto, se comparaciOn entonces la materia comprendida en la anterioridad y la 
materia que fue reclamada en la solicitud denegado y se concluyO que era la 
misma, asI que no cumpila con el requisito de novedad. 

Esta Superintendencia reitera que del estudio de novedad realizado se concluye 
fÆcilmente que la materia denegada esta divulgada de formara, clara, precisa y 
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directamente divulgada en el documento Dl. 

Posteriormente la solicitante cita el manual andino de patentes e indica que: 

.) Manual Andino creado por ía Oficina Internacional de la  OMPI as una herramienta que ha 
posibilitado entre otros temas, la armonizacion del requisito de Novedad en paises pertenecientes 
a la normativa comunitaria ( ... ) 

"Para determinar la Novedad de la invención, so debe comprobar Si oxisten anticipaciones del 
estado do la tOcnica que contengan explicitamente todas las caracterlsticas tØcnicas esenciales do 
la invenciOn. El examen de Novedad so efectUa comparando elemento por elemento do la 
invenciOn tal corno estÆ definido por las reivindicaciones con los del estado de la tØcnica. 

"So deberØ corn parar las reivindicaciones independientes de la solicitud con el contenido do cada 
antecedente del estado do la tØcnica, uno a uno, a fin de determinar si un antecedente por sí solo 
describe las caracteristicas tØcnicas contenidas en dichas reivindicaciones’. 

"Si todas las caracterIsticas tºcnicas do ía reivindicaciOn independiente se encuentran descritas en 
un mismo antecedente y ademÆs so encuentran Intimamente relacionadas, el objeto de dicha 
reivindicaciOn carece de Novedad. Si una caracteristica, aunque sea banal, no se encuentra 
con fenida en of antecedente, la reivindicaciOn es nueva. 

"Un antecedente del estado de la tØcnica no puede ser interpretado. Solamente to que estÆ 
descrito claramente o lo que es directamente derivable do la divulgacion de dicho antecedente 
puede ser usado en contra de la Novedad do on objeto reivindicado". 

( ... ) Visto lo anterior, es importare resaltar que una anterioridad serÆ capaz do desvirtuar Ia 
Novedad do solicitud de patente siempre quo la divu/gacion hecha por dicha anterioridad sea do tal 
envergadura quo muestre explicitamente cada uno do los elomentos quo corn ponen ía invonciOn 
bajo estudio, siempre recordando que es do arnplio reconocimiento an el area de las patentes que 
una divulgaciOn do carÆcter general no podra afectar la Novedad do una divulgaciOn particular." 

Frente a esta argumentación esta Superintendencia aclara a su despacho que el 
anÆlisis de novedad realizado ha seguido cada uno de los Items enunciados en el 
Manual Andino de Patentes. Esta Oficina se permite reiterar que: 

En el documento Dl se divulga explicitamente combinaciones sinØrgicas que 
comprenden el mismo derivado de trifluorbutileno de formula (I) combinado con 
otros ingredientes activos insecticidas entre los cuales se incluyen 
especificamente aldicarb, fipronil, imidacloprid, spinosad, tebupirimifos, teflutrin 
(pªgina 13 y 14 del documento Dl). Esta conclusion deriva de una comparaciOn 
elemento a elemento entre la materia de la reivindicación independiente y el 
contenido de todo el documento Dl. 

Asimismo esta oficina reitera que todas las caracterIsticas tØcnicas de la 
reivindicaciOn independiente de la solicitud denegada se encuentra explicitamente 
descritas en la anterioridad Dl y se encuentra relacionada en el mismos sentido, 
es decir los componentes no se encuentra divulgados de forma independiente, 
sino que se encuentran mntimamente relacionados en una combinaciôn sinØrgica, 
igual que en la solicitud denegada. Esta Oficina resalta que la materia denegada 
no incluye ninguna caracterIstica tØcnica, aunque fuere banal, que no se 
encuentra contenida en el documento Dl. AsI entonces, ya esta mas que claro 
que las combinaciones o agentes sinØrgicos denegado hablan sido plenamente 
divulgados en el documento Dl y definitivamente no son nuevos. 

- Frente a las patentes de selecciOn la solicitanto argumenta quo: 

. Del manual Andino 

"El Manual Andino para el examen de solicitudes de patentes do invenciOn an paises de la 
Comunidad Andina", al referirse al requisito do Novedad (articulo 16 de ía decisiOn 486 de 2000) 
acepta claramente ía patentabiidad de las invenciones de selecciOn como se expondrÆ a 

continuaciOn: 

"En el caso do invonciones do selecciOn, por ejemplo, la selecciOn do un sub grupo do compuestos 
on una formula Markush quo comp/en ol requisito de Novedad. En este caso tiene nivel inventivo si 
todos los corn puestos en 9/ subgrupo presentan un efecto o propiedad tØcnica no descrita an el 



arte anterior y que adernÆs es inesperada". EspecIficarnente en el area de las patentes 
relacionadas con la quImica, el citado Manual con firma este entendimiento como se muestra a 
continuaciOn: 

"Una formula general no destruye la Novedad do un compuesto 0 un subgrupo do corn puestos 
incluidos en el/a. Compuostos especificos en un docurnento destruyen Ia Novedad de una fOrrnula 
general" (Subrayado fuera do texto) ( ... ) 

Come so puede evidenciar do la lectura de las anteriores cites del Manual, ía invenciOn denegada 
es on efecto una PATENTE DE SELECCION a la cual no so le puede negar ía patentabiidad do 
piano por ausencia do Novedad por cuando parØrnetros o oxpresiones genera/es se encuentron 
descritos en una anterioridad. (...)" 

De las Directrices de la Corivenciôn Europea 

Do con formidad con ía definición propuesta por la Gula do Examen do la Oficina Europea de 
Patentes: Una invenciOn de solecciOn "so refiere a solecciones de elernentos individuales, sub-
grupos, sub-ran gos, que no han sido mencionados explicitamente, dentro do un grupo de 
olementos o ranges de valores mØs oxtonso y la patentabilidad do las invenciones do selecciOn ha 
sido acoptada oxpresamente en la sección C, capitulo IV, numeral 9.8 do la Gu!a do Examen de la 
Oficina Europea de Patentes" 

De la Gula de examen de la Oficina Espanola 

( ... ) Do acuerdo con estas Directrices existen dos grupos do invenciones de selección: El prirnoro 
to constitu yen invenciones quo consisten on una olocciOn do ontidades individuales no divulgadas 
do forma oxpilcita y ojocutable ("enabling disclosure") on una divulgaciOn gonØrica previa. El 
segundo grupo to forman invenciones en las quo se elige una subpoblaciOn 0 un subrango quo 
ostÆ dontro o solapa con la población o ran go descrito en el estado do la tØcnica. Este subrango 
debe (i) ser mÆs estrecho quo el ya descrito (ii) estar suficiontomonto alejado del subrango 
pro forido descrito en los ojemplos y (iii) no ser una mera selecciOn arbitraria del estado do la 
tØcnica 

De las Directrices de Examen de Solicitudes de Patente de la Oficina 
Espanola de patente y Marcas OEPM 

"Sin embargo, en principle, to general no anticipa to particular. As!, un elemento del estado do ía 
tØcnica genoralmente no constituyo una anterioridad respecto do una reivindicaciOn que trate do un 
elemento especifico do esa categorla generica. En otras palabras, si una roivindicaciOn bajo 
estudio trata do un ejomplo particular quo no so menciona explIcitamente, pero quo figura en una 
divulgacion genOrica on un elemento del estado de ía tØcnica, osto no constituye una antorioridad 
pare ía roivindicación, salvo quo ese ejemplo particular este identificado do manera suficientemente 
precisa en ese elemento del estado de la tØcnica, on cuyo caso, sI carocerla do Novedad. 
Otro caso sorIa aquel en ol quo so describe an el estado do la tOcnica una caractoristica, pore se 
hace do tal forma quo no I/o vane a ía persona experta en  la materia a considerarla come materia 
imp/Icita" 

Esta Superintendencia aclara a su Despacho que no ha hecho una interpretaciôn 
errOnea de la Norma ni de las gulas existentes y es claro que una divulgaciOn 
general no destruye la novedad de un subgrupo especifico, solamente que en este 
caso el subgrupo no es especIfico como trata de hacerlo ver el solicitante, 
nuevamente se llama la atenciOn de su despacho en cuanto a que la materia 
denegada no se trata simplemente de un par de combinaciones especificas, sino 
que se trata de multiples posibles combinaciones que incluyen no solamente 
combinaciones de dos componentes sino que podrIan cubrir mezclas de hasta de 
mas de diez ingredientes activos, en una proporciôn de combinaciôn no 
determinada, puesto que no hace referencia a ninguna proporcion en la 
reivindicaciôn independiente. 
Esta superintendencia realizO un anÆlisis cuidadoso de la materia reclamada y de 
la materia divulgada en el documento Dl y ha concluido que los agentes 
sinergicos denegados no eran nuevos, ni se podlan considerar como una 
selecciôn novedosa a partir de la divulgacion mas general de Dl por las razones 
anteriores. Nuevamente hay que resaltar que la reivindicación independiente no 
presenta ninguna caracterIstica ni siquiera banal que la haga nueva. 

Ahora bien, tal como se ha descrito en las multiples fuentes que ha citado la 
solicitante, se reconocerÆ una patente de selecciôn en un rango estrecho en 
comparaciOn con la divulgación inicial que es la que presente la materia, en este 



caso las combinaciones sinergicas, de forma especulativa, no obstante, para el 
caso de esta solicitud, la materia reclamada no se trataba de un subgrupo 
especIficamente definido, sino que por el contrario, se trataba tambiØn de una 
generalidad especulativa, Esta Oficina no encuentra ningLin argumento tØcnico 
para suponer que la materia reclamada presentada tambiØn como una generalidad 
se deba considerar un sub grupo especIfico at cual se le deba reconocer la 
novedad. 

Esta Oficina aclara a su despacho que las interpretaciones presentadas en el 
Manual Andino en relaciOn con las patentes de selección y las formulas Markush 
no deben ser directamente extrapoladas a un caso como este de combinaciones. 
Para aclarar esta afirmaciOn tomemos un ejemplo simple as!: La patente I divulga 
una formula qulmica Markush A, en donde un radical cuatquiera R toma los 
significados alquilo de I a 20 Ætomos de carbono y la patente 2 reclama una 
formula qulmica Markush A, en donde el radical R tome el significado de por 
ejemplo isopropilo. En este caso la patente 2 es una patente de selecciOn, puesto 
que se seleccionÆ un radical especifico de una divulgacion mas general, pero no 
solamente se selección sino que fue necesario derivarlo de una expresion 
genØrica como to es alquilo de I a 20 Ætomos de carbono. En el presente caso no 
fue necesario derivar los agentes denegados de una divulgacion mas general, sino 
que esa divulgacion presentaba de manera clara, precisa y directa las 
combinaciones entre el mismo derivado trifluorbutileno de formula (I) y agentes 
insenctidas como son fipronil, aldicarb, imidacloprid, spinosad, tebupirimifos, 
teflutrin y o mezclas de ellos, como lo requiere la norma. 

- El solicitante argumenta frente a las consideraciones de la SIC e 
interpretación errónea que: 

"A pesar do haber aplicado la SIC el articulo 16 de ía Decision Andina 486 de 2000 para el estudio 
de Novedad, dicha aplicaciOn fue errOnea por cuanto dio un alcance diferente al consagrado en ía 
norma por cuanto la DecisiOn Andina no menciona las patentes de selecciOn den trn del grupo de la 
materia exceptuada do patentabilidad y por lo tanto, deben ser objeto de estudio de patentabiidad 
do fondo por el Despacho. 
La aplicaciOn corrocta del artIculo 16 do la DecisiOn 486 do 2000 frente al anÆlisis de Novedad do 
una patente do selecciOn debe hacerse partiendo do la base do quo 0/ contenido general que tiene 
la anterioridad quo constituyo ol estado do la tØcnica, no afecta la Novedad do los elementos 
sebeccionados y desarrollados especificamente en la nueva invoncion (...) 

( ... ) Do otro bado, en los citados argumentos expuestos por la SIC, es igualmente claro el error do 
interpretaciOn do ía SIC frente a/ requisito de Novedad por cuanto no es admisible concluir quo por 
haberse utiizado elementos ya conocidos dentro del estado do ía tØcnica,  la invenciOn carecla de 
NOVEDAD pues so desconoce, con ese simple juicio de valor, el arduo trabajo investigativo 
efectuado por los invontores al seleccionar do diferentes listas do bactericidas, fun gicidas, 
insecticidas, nematicidas, acaricidas los compuestos requeridos para obtener una e combinaciOn 
con las caracteristicas deseadas en la invenciOn objeto do estudio ( ... )" 

Esta Superintendencia aclara a su despacho que contrario a Ic que afirma la 
solicitante, no se dio un alcance diferente at consagrado en la norma, es decir, el 
artIculo 16 de la DecisiOn Andina 486 de 2000. Siendo completamente estrictos la 
norma solo indica que "una invención se considerarâ nueva cuando no estÆ 
comprendida en el estado de la tØcnica" en este sentido y siguiendo Unicamente to 
exige la norma, la materia denegada esta claramente comprendida en el 
documento DI y no cumple con el requisito de novedad, una vez mÆs, el capituto 
reivindicatorio denegado no presenta ni siquiera alguna caracteristica banal que to 
haga novedoso. Esta Oficina aclara que la norma no impone como obligatoria la 
premisa de que to general no afecta lo particular, ni siquiera lo menciona asi como 
tampoco menciona a las patentes de selección. Por lo tanto la conclusion de la 
solicitante en cuanto a que se hizo una interpretaciOn errOnea a partir de to que 
indica la norma es una conclusion equivocada. 
Ahora bien, esta Oficina aclara a su despacho que aunque el manual andino no es 
una norma de estricto cumplimento, no ha sido desconocida su informaciOn, asI 
come tampoco han sido desconocidas las demâs referencias citadas por la 
solicitante. tat como se ha venido argumentando la materia denegada no 



representa un subgrupo especIfico a partir de una generalidad especulativa, la 
materia denegada representa una generalidad especulativa de una divulgacion 
tambiØn general. 

- Posteriormente frente al requisito de Nivel inventivo la solicitante indica que: 

"Inicialmente rosulta fundamental poner do presente que do acuerdo con la prÆctica do patentes y 
con el citado Manual Andino de Patentes, los requisitos de patontabilidad son concurrentes, do tel 
manera que si no estÆ presente uno solo do el/os, ía decisiOn debe ser nogar ía patente solicitada. 

Por esta razOn, la Oficina de Patentes no estd obligada a efectuar un estudio do nivel inventivo 
cuando he decidido negar la patente con base en la ausencia de nivel inventivo, puos la 
corn probaciOn do la ausencia do uno solo de los requisitos /0 impide an Æltimas ci otorgamiento del 
privileglo. Es claro quo esta practica esta orientada entonces a no desgastar la AdministraciOn an 
exÆmenes quo no son relevantes dentro del trÆmite do Ia patente. 
Sin embargo, en 01 presente caso y especlficamente al momento de expedir la resoluciOn que 
con firmO la negative do la patente, Ia Oficina de Patentes no solo no dio cumplimiento a esta 
prØctica s/no quo al hacerlo violO of debido proceso de ml reprosentada, por cuanto si b/en en of 
acto in/c/al mediante of cual done go la patente solamente hizo referenda a la fe/ta de novedad, en 
la segunda resoluciOn concluyO quo la invenciOn carecla tambin do nivel inventivo. 

Al proceder do esta forma la Oficina do Patente, impidlO a ml represontada controvertir, al momento 
de presenter ol recurso do roposidiOn, la supuesta ausencia do nivel inventivo, en la med/da que la 
decisiOn do negatoria de Ia patente estaba sustentada exclusivamente en la ausencia de novedad. 
(...) 

Por esta razOn, la AdministraciOn violO el debido proceso de ml representada, por cuanto estando 
limitada a la discus/On do los fundamentos do hecho y de derecho do su decisiOn in/cia!, en el acto 
administrativo que con firmO la decisiOn inicial, y frente al cual manifesto expresamente que no 
cable recurso alguno, invocO nuevos fundamentos para sustentarla y con firmarla." 

Esta Oficina aclara a su que no se ha violado el debido proceso y que tanto en la 
resoluciôn de negacion como en la resoluciôn del recurso de reposicion se 
mantuvo el mismo argumento frente a la carencia de novedad de los agentes de 
interØs. La solicitante trata de confundir posiblemente frente a una aclaraciôn 
adicional presentada en el recurso asi: 

"Dc otra parte, no es posibie reconocerie nivel inventivo a las corn posiciones solo 
por ci hecho de realizar ensayos de rutina para establecer las pro porciones en las 
cuales los principios activos pueden presentar un mayor efecto, pues para un 
tØcnico rncdio versado on la materia ci hecho do realizar ostos ensayos es 
rutinario durante ci desempeæo de su oficio" 

No obstante, dicha aclaraciOn se dio en respuesta a argumentos de la solicitante 
dentro del recurso a favor del nivel inventivo de la materia denegada. Esta 
Superintendencia estaba en la obligacion de dar respuesta a cada uno de los 
argumentos presentados en el recurso entre los cuales se incluyeron argumentos 
relacionados con el nivel inventico, sin embargo esto no implica que esta 
superintendencia haya presentado argumentos adicionales para soportar su 
decision de negaciOn y que por ello se le haya violado el debido proceso a la 
solicitante. 

Posteriormente se indica que: 

"Como ya so mencionO anteriormente, el articulo 18 do la DecisiOn And/na 486 seæala quo es 
posible establecer que existira nivel inventivo cuando Ia invonciOn cuya protecciOn se pretende no 
resulte obvia o no so derive do manera evidente del estado do la tOcnicas’, para una persona 
medianamente versada an campo del arte correspondiente. 

Vale recorder que el Tribunal Andino he dicho, rospocto de la corrocta interpreted/On del Estado de 
la TØcnica, y del anal/s/s del roquisito de N/vol Invont/vo, lo quo a continuac/On so c/ta: 

"Evidentemento, of estado do la tºcnica al alcance del experto medio no as el mismo corn prendido 
per "todo Ic quo haya s/do accesible al pOblico" que se examine para establecer la Novedad de un 
invento. En efecto, con el requisite de nivel inventive, lo que so pretende es doter al examinador 
tØcnico de un elemento quo Ie pormita afirmar o no si a la invenc/On objeto do estudio no so habr!a 
pod/do Ilegar a partir de los conocimientos tØcnicos quo exist/an en ese momento dentro del estado 
do la tØcnica. 



En este punto vale pro guntarse quØ debe entenderse per obvio o que derive de manera evidente 
del estado de la tØcnica. Dicha expresion se refiere a aquello que no necesita de prueba alguna 
para saber su resultado porque existen instrucciones especificas para su obtenciOn o porque 
existen sugeroncias tan claras y precisas que no podria haber otro resultado posible. Es decir, 
cuando no existen instrucciones especlficas que apunten al resultado quo so evaiQa o, inclusive 
existiendo sugerencias sobre dicho posible resultado, existe la posibi/idad que dichas sugeroncias 
pudieran producir varies otros resultados, es c/are que el resultado o invento evaluado si tiene nivel 
inventive. 

Argumentos que domuestran Nivol Inventivo do la solicitud cuya protección fuc negada. 

Es de seæalar que Dl se limita a presentar una lista extensa do posibles mezclas do estos con los 
compuestos de formula (I) podrIan proporcionar un efecto siriØrgico (VerDi pØgina 8. lInea 23-27). 
Sin embargo, ninguna do las corn posiciones divulgadas en la presente invenciOn se nombraron 
come ejemplos precisos en dicho documento y rnucho menos el efecto pesticida sinØrgico do las 
mismas, ni ofrecen indicaciOn alguna para que el tØcnico modianarnente versado en la materia 
escoja de tan extensas posibilidades, las que especificamente se seæalan en la invenciOn, 
consiguiendo el efecto sinergico que presentan las combinaciones reivindicadas. 
Do tal manera quo, la actividad superior de las combinaciones especificas acÆ reivindicadas 
representa tin resultado sorprendente quo no podrla ser deducido do ninguna manera a partir do lo 
revelado en Dl ( ... ) 

Esta Oficina aclara a su Despacho que pese a que la materia denegada 
definitivamente no es nueva frente al documento Dl es contradictorio controvertir 
argumentos a favor del nivel inventivo dado que ello implicarla una diferencia 
frente al estado del arte, la cual serla la responsable del salto cualitativo en la 
tØcnica, no obstante no la hay. No hay nada nuevo o diferente en la materia 
denegada. Pero podemos retomar el argumento presentado en el recurso en 
cuanto a eventuales proporciones que pudieron ser determinadas por diversos 
ensayos rutinarios y para las cuales se encontrô un sinergismo o actividad 
mejorada frente a la acciOn de los componentes individuales. 

Ahora bien, esas eventuales proporciones, que representarlan la eventual 
diferencia, no provocan un resultado inesperado, dado que el mismo documento 
Dl habla indicado que las combinaciones entre derivados de trifluorbutileno de 
formula (I) y agentes insecticidas como aldicarb, fipronil, imidacloprid, spinosad, 
tebupirimifos, teflutrin proporcionan una mejora en actividad frente a la actividad 
de los compuestos individuales. Asi que el efecto sinØrgico de alguna 
combinaciones binarias no representa ningUn efecto tØcnico inesperado a 
sorprendente que pueda entenderse como un salto cualitativo en la tØcnica y por 
10 tanto las eventuales combinaciones en proporciones definidas (que no fueron 
reclamadas en la reivindicaciOn independiente) no seria desde ningUn punto de 
vista inventivas. 

No obstante, todas estas suposiciones confirman una vez mas que la materia 
denegada no presenta ninguna caracteristica novedosa frente al documento Dl, 
por lo cual esta Superintendencia ratifica que dicha solicitud no merece la 
protecciôn por patente dado que protege materia ya conocida. 


