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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 38 del
articulo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia el 02 de diciembre
de 2005 con el N° 05122665-00000000, por la doctora Dilia Maria Rodriguez D'Aleman, en
su calidad de apoderada de ICl Americas Inc, entré a fase nacional la solicitud de patente
de invencién titulada “SISTEMAS AUTOEMULSIFICANTES HOMOGENEOQOS A BASE DE
SACARIDO Y ACEITE PARA APLICACION AGRICOLA", que corresponde a la solicitud
internacionat PCT/US 2004/014401 del 07 de mayo de 2004,

SEGUNDO: Que una vez efectuado el examen de forma, en cuanto los requisitos que
debe reunir la solicitud y cumplidas las exigencias legales establecidas en la Decisidon 486
de la Comisién de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperaciéon en materia de
patentes (PCT), el reglamento y la Circutar Unica de la Superintendencia de Industria y
Comercio, se ordend publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por
parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontré que la invencién no es
patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de la
Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se requirié a la solicitante mediante
Oficio N° 10484, notificado el 20 de agosto de 2010, para que se pronunciara scbre las
objeciones realizadas a la falta de nivel inventivo.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado el 23 de diciembre de 2010,
atendi6 de forma oportuna el requerimiento efectuado a la solicitud y presentd
aclaraciones. Asi mismo, con el escrito del 23 de diciembre |a solicitante presentd nuevo
capitulo reivindicatorio (Fls. 179 a 182), el cual se ajusto a las prescripciones establecidas
en el articulo 34 de ia Decision 486.

QUINTO: Que segun lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisién 486 expedida por la
Comisién de la Comunidad Andina se otorgaran patentes (...} para las invenciones, sean
de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean
nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial”.

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 18, contenidas en los folios 179 a 182, no cumplen
con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes
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consideraciones:;
6.1. Objeto de la invencion.

La invencién se relaciona con emulsionables a base de aceite que contienen un sacérido
liquido y que incluyen un componente de aceite, un sacarido y un surfactante no iénico.

la solicitud menciona que los adyuvantes liquidos que sirven para mejorar la eficacia de
un producto agricola se presentan en dos categorias; los concentrados de aceite agricola
(CCO) vy los surfactantes no idnicos liquidos (NIS).

El problema técnico planteado lo constituye la necesidad de una composiciéon surfactante
que sirva, en combinacion, como el auto-emulsionante del adyuvante COC y como
compatibilizante/estabilizante para el componente de sacarido, que tenga también la
capacidad de estabilizar y auto-emulsionar el aceite unicamente (sin el componente de
sacarido}, y que al mismo tiempo presente ventajas especiales al ofrecer una economia
mejorada en la compra de una sola composicion surfactante.

Para solucionar el problema técnico, la solicitud en estudio plantea una composiciéon
agroquimica concentrada a base de aceite, homogénea y auto-emulsificante, la cual
comprende al menos un componente de aceite, un sacarido no surfactante presente enla
solucién y al menos un surfactante no idnico.

6.2 Determinacién del estado de la técnica.
6.2.1. Fecha determinante para el analisis comparativo.

La fecha de presentacion de la primera solicitud de patente de la cual se reivindica
prioridad es el 07 de mayo de 2003, que corresponde a la solicitud US 10/431.616.

La fecha de prioridad fue tenida en cuenta para el examen de patentabilidad, segun obra a
folio 183 del expediente en estudio.

6.2.2. Documentos del estado de la técnica.

Consultadas las fuentes de informacién con que se cuenta, se encontraron los siguientes
documentos, anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionados con la materia
de la solicitud en estudio:
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N° Documento Titulo Fecha de publicacion

| ‘Compositions containing herbicide
D1 US §5,845.377 and monosaccharides and method 31 de agosto de 1999
of se thereof

D2 ES 2176249 ‘Procedimiento para la obtencidn de

formulaciones agroquimicas’ 24 de abril de 1996

6.2.3 Informacion derivada de los antecedentes

El documento US 5,945.377 (denominado D1), ensefia composiciones que incorporan un
herbicida para aplicarse después del brote y un monosacarido, en particular fructosa,
como un potenciador del herbicida contra malas hierbas sin hacer descender la tolerancia
de una planta de cultivo al herbicida.

El documento ES 2176249 (denominado D2), ensefa un método de preparacion de una
formulacién agroquimica diluida, que incluye un compuesto agroquimico activo que
comprende:

i} Formar una composicion de concentrado homogéneo que a su vez comprende
de 40 a 70 partes en peso de al menos un componente de aceite, de 5 a 30
partes en peso de al menos un sacdrido de hidrocarbilo tensioactivo y de 10 a
40 partes en peso de al menos ofro agente tensioactivo no idnico,
emulsionando el concentrado facilmente en dilucién en agua.

ii} Diluir el concentrado con agua para formar una formulacién diluida de emulsion
de aceite en agua, donde la formulacion diluida comprende adicionalmente un
producto agroquimico. La composicién de concentrado puede comprender
adicionaimente de 0,05 a 10% en peso de la composicion total de un agente
antiespumante y/o al menos un producto agroquimico.

6.3. Nivel inventivo.

Segun lo dispuesto en el articulo 18 de |la Decision 486 "se considerara que una invencion
tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia
técnica correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado
de manera evidente del estado de fa técnica”.
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El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el articulo 16 de la misma Decision,
comprende “todo lo que haya sido accesible al pablico, por una descripcidn escrita u oral,
utilizacién, comercializacion o cualquier ofro medio antes de fa fecha de presentacion de
la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

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

“Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invencion
tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en refacion con la
técnica existente. Este requerimiento es desarroflado poref articulo 4 de la Decision
344 que presupone el requisito de nivel inventivo af establecer que fa invencion goza
de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la tecnica, ni resultar
obvia para una persona entendida o versada en la materia,

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los
conocimientos técnicos que existian al momento de la invencion, se hubiese podido
llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un
experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y
normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha
manifestado lo siguiente:

‘Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador
técnico de un elemento que le permita afirmar 0 no si a la invencion objeto de
estudio no se habria podido llegar a partir de los conocimientos tecnicos que
existian en ese momento dentro del estado de fa técnica...’. [9]

En este orden de ideas, se puede concluir que una invencion goza de nivel inventivo
cuando a los ojos de un experto medic en el asunto de que se trate, se necesita algo
mas que la simple aplicacion de los conocimientos técnicos en la materia para llegar
a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es
consecuencia cfara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que “Tal y como lo establece Gémez Segade
(...) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, s0/0 Si
la invencion fruto de su investigacion y desarrolfo creativo constituye ‘un sallo
cualitativo en la elaboracién de la regla técnica’, actividad intelectual minima que fe
permitira que su invencién no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es
decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al
examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a fa invencion
objeto de estudio no se habria podido llegar a partir de los conocimientos técnicos
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que existian en ese momento dentro del estado de fa técnica (...) [11]"

Al efectuar la correspondiente comparacion técnica fue posible concluir que existen las
siguientes caracteristicas técnicas entre la materia reivindicada y las ensefianzas del
estado del arte:

Caracteristicas esenciales ' _ D1 B | D2

-Composicion agroquimica concentrada a Composicién de

i : mposicié ncentrado
base de aceite, homogénea y ayto- Composicion ) conc 0
emulsificante agroquimica omogéneo a base
de aceite

Componente de

-Un componente de aceite Componente de

aceite aceite
Sacarido no
- Un sacarido no surfactante surfactante, jarabe de No lo incluye
maiz
Agente tensioactivo
o . na iénico
- Un surfactante no idnico, de férmula . .
1 2 3t 2 No especifica preferiblemente de
R'-0-A,-R* (1) 0 R°-N-{A, R}z () formula:
R'0.(X).R? ylo
R* N.(XH).
-Componentes adicionales
a) Un sacarido de hidrocarbilo o surfactante; Un sacarido de
¢ Un surfactante hidrocarbilo

b) Un surfactante anidnico; o tensoactivo
¢} Un surfactante no iénico adicional.

La reivindicacién 1 de la presente solicitud divuiga una composicién agroquimica
concentrada a base de aceite, homogénea y auto-emulsificante, la cual comprende:

1 PROCESO 110 -IP- 2009
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a) De 25 a 75 partes en peso de al menos un componente de aceite.
b) De 15 a40 partes en peso de un sacarido no surfactante presente en la solucién y
c) De 4 a 40 partes en peso de al menos un surfactante no idnico de formula

R'-0-A-R® (I} o R%-N-(A, R%, (Il)

Y donde el surfactante total comprende de 10% a 50% en peso de concentrado y
comprende ademas los siguientes componentes adicionales:

d) De 1 a 20 partes en peso de al menos un sacarido de hidrocarbilo surfactante; o
e) De 1a 20 partes en peso de al menos un sacarido de hidrocarbilo surfactante; o
fy De 1 a 20 partes en peso de al menos un surfactante no iénico adicional.

El documento D1 divulga composiciones agroquimicas donde se incluyen sacaridos no
surfactantes. Especificamente, divulga formulaciones herbicidas que incluyen jarabe de
maiz, el cual potencializa la actividad del compuesto activo, junto con un componente
adyuvante que contiene un surfactante y un aceite 0 mezcla de ellos (ejemplos y
reivindicaciones 1 a 4),

La diferencia entre la composicién definida en la reivindicacion 1, y la composicion del
documento D1, consiste en la no presencia de un surfactante no iénico. E| efecto que
provoca el incluir esa caracteristica, consiste en que se logra obtener una composicion
concentrada y auto-emulsificada en la cual el sacarido no surfactante es estable.

De acuerdo con lo anterior, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta
invencion es como modificar la composicion del documento D1 para que el sacarido no
surfactante, que potencializa la accion herbicida, pueda ser formulado en una composicion
concentrada y estable.

Ahora bien, la utilizacién de surfactantes no idnicos para estabilizar una composicion
concentrada y auto-emulsificable, ya habia sido divulgada en el documento D2. La
anterioridad D2 divulga una composicion de concentrado homogéneo a base de aceite que
comprende:

a) De 40 a 70 partes en peso de al menos un componente de aceite.
b) De 5 a 30 partes en peso de al menos otro agente tensoactivo no idnico,
preferiblemente de formula

R' 0. (X). R? y/o REN.(XH),
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La composicidén de concentrado puede comprender adicionalmente:
0,05 a 10% en peso de la composicion total de un agente antiespumante; y al
menos un producto agroquimico.

En consecuencia, el experto en la materia, incluiria el agente tensoactivo no iénico del
documento D2 en la composicién del documento D1 para llegar asi al objeto de la
reivindicacién 1 de la solicitud. Es decir, una composicién a base de aceite, homogénea y
auto-emulsificable, en la cual el sacarido no surfactante, que potencializa la accién
herbicida, es estable en la composicidn sin diluir. En consecuencia, la composicién de esta
solicitud es obvia para un técnico medio versado en la materia y por lo tanto carece de
nivel inventivo de conformidad con lo dispuesto por el articulo 18 de la Decision 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina.

6.4. Sobre la respuesta de la solicitante.

En relacion con los argumentos de la solicitante, allegados con motivo de la notificacion de
fondo, se determind que:

Sobre las objeciones presentadas por falta de nivel inventivo, la solicitante manifiesta:

“Al respecto, ef solicitante quisiera anotar que para el experto medio con
habilidad ordinaria en la materia la idea de agregar un jarabe azucarado a una
emulsion de agua en aceite no era obvia ni simple al momento de desarrolfar la
invencion. La anterioridad D1 evidencia los inconvenientes de agregar un
jarabe azucarado a una emulsioén de agua en aceite al plantear que el jarabe
se combina con el glifosato solamente una vez la emulsion ha sido disuelta en
agua, no antes. Por lo tanto, es claro que en el arte previo ya conocia las
emulsiones de glifosato, agua y aceite pero no conocfa la forma de estabilizar
dichas emulsiones en presencia de una (sic) jarabe azucarado.

El arte previo como tal no ensefia ni sugiere que sea posible agregar un jarabe
azucarado a una emulsion concentrada de fertilizante, agua y aceite, ni mucho
menos le permite inferir af experto medio que las emulsiones de agua en aceite
en estado concentrado sean compatibles con jarabes azucarados. Como se ha
dicho en repetidas veces en el pasado,asumir que todo o que un experto
medio en la materia requiere es tomar la emulsion concentrada de D2 y
agregarie el jarabe azucarado de D1 es una simplificacion extrema de la
materia, y un clarc desconocimiento del estado de la técnica previo a la
realizacion de la presente invencién, donde se sabia que la adicion de jarabe &
una emulsion concentrada de agua en aceite desestabilizaba la emulsion.

Por otro lado, fa anterioridad D1 no ensefia ni sugiere los surfactantes de la
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presente solicitud, por lo tanfo fampoco seria obvio para un experto medio en fa
materia agregar un farabe azucarado no surfactante a un compuesto
concentrado como el de la presente invencioén, ya que dicho experto en la
materia sabe que la solubilidad de los compuestos en agua se ve afectada por
fos demds elementos de la composicién, particularmente los surfactantes...”

En efecto, tal como lo manifiesta la solicitante, en el documento D1 el jarabe azucarado se
combina con el glifosato solamente una vez, la emulsion ha sido disuelta en agua y no
antes, lo cual es acorde con el problema técnico planteado en la solicitud, el cual se
entiende como la necesidad de incluir ese sacarido no surfactante (que potencializa la
accion herbicida del ingrediente activo) en la formulacion antes de diluirla, es decir, en el
concentrado. Sin embargo, la solicitante se equivoca en afirmar que el arte previo como
tal, no ensefa ni sugiere que sea posible agregar un jarabe azucarado a una emulsion
concentrada, pues en su argumentacién no tiene en cuenta para nada las ensefanzas del
documento D2.

El documento D2 divulga concentrados a base de aceite, homogéneos vy
autoemulsificables, que son estables y se utilizan para la obtencidn de una composicioén
herbicida tras una dilucidon con agua. Por su parte, las ensefianzas del documento D2
incluyen un sistema tensoactivo a partir del cual se puede obtener un concentrado a base
de aceite, estable y autoemulsificable. Contrario a lo que afirma la solicitante, el analisis
realizado no es una simplificacién extrema de la materia. Tal como se argumento en el
numeral anterior, la combinacidén de ensefianzas de los documentos D1 y D2, sugiere de
manera obvia la materia objeto de esta invencién.

Ahora bien, es claro que la anterioridad D1 no ensefia ni sugiere fos mismos surfactantes

de la presente solicitud, la anterioridad sugiere composiciones a base de aceite que se -

diluyen en agua y que ensefian que los sacaridos no surfactantes potencian la accioén de
ingrediente activo, pero tal como lo indica la solicitante, la adicién del sacarido no
surfactante debe hacerse en la composicién diluida. Seria entonces deseable formular el
sacarido en el concentrado.

Tal como lo indica la solicitante, el experto en la materia sabe que la solubilidad de los
compuestos en agua se ve afectada por los demas elementos de la composicion,
particularmente surfactantes. De modo tal, que para ese experto en ia materia seria obvio
incluir un sistema surfactante para estabilizar el concentrado, pues justamente esa es la
funcién principal de los tensoactivos, estabilizar dos fases en una sola y la anterioridad D2
tiene la informacién suficiente de dicho sistema surfactante.

Es pertinente aclarar que el método contenido en las reivindicaciones 13 a 18 no fue
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tenido en cuenta dentro del presente estudio, en razon a que la solicitante ya habia
desistido de ellas frente a la objecidn planteada inicialmente por |a falta de nivel inventivo,
por cuanto el arte previo citado como referencia, ya habia divulgado un método que
consistia en diluir en agua un concentrado a base de aceite, con la adicion de un
agroquimico.

En conclusién, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtuan de
manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de
Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencién a la creacion titulada “SISTEMAS
AUTOEMULSIFICANTES HOMOGENEQOS A BASE DE SACARIDO Y ACEITE PARA
APLICACION AGRICOLA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente e! contenido de la presente resolucién a
la doctora Dilia Maria Rodriguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de ICl Americas
Inc, o a quien haga sus veces, entregandole copia de la misma y advirtiéndole que contra
ella procede el recurso de reposicion, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el
cual podra ser interpuesto en el momento de la notificacidén o dentro de los 5 dias habiles
siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 17 M zm

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIAY COMERﬁw,

/S
& n
JOSE MISUEL DE LA CAYLE RESTREPO
Doctora .
DILIA MARIA RODRIGUEZ D’ALENMAN
' .

Carrera 11 N°® 86 - 53, Piso 6.
Bogota D.C.

202021
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