Industria y Comercio
SUPERINTENDEMNMCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

REsoLucion N0:10013
Por la cual se deniega una patente de invencion

Rad. PCT/12-131433

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26
del articulo 3° del Decreto 4886 de 2011,y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 03 de agosto de
2012, con el N° 12-131433-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Dow Agrosciences LLC.,
entr0 a fase nacional la solicitud de patente de invencion titulada “COMPUESTO
HERBICIDA SINERGICO CON PENOXSULAM Y BUTACLOR" que corresponde a la
solicitud internacional PCT/US2011/023270 del 01 de febrero de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la
Propiedad Industrial N° 659 del 02 de enero de 2013, sin que se hubieran presentado
oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 16670, notificado
por fijacion en lista el 10 de septiembre de 2013, se requirio a la solicitante en los
términos del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina
para que presentara respuesta a las observaciones de caracter técnico, relacionadas
con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decision
para la concesion de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 12-131433-00006-
0000 del 4 de diciembre de 2013, respondi6é oportunamente el requerimiento formulado
y presentd nueva(s) reivindicacion(es) 1 a 4 que reemplaza(n) las originalmente
presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen
de fondo. Se aceptd el nuevo capitulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se
ajusta a las prescripciones contenidas en el articulo 34 de la Decision 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisién 486 expedida
por la Comision de la Comunidad Andina “Los paises miembros 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
aplicacioén industrial."

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 4, no cumplen con el requisito de nivel inventivo.
Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
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6.1. Objeto de la invencidn

Objeto de la invencién: El objeto de la presente solicitud de patente de invencion se
refiere a una mezcla herbicida sinérgica que comprende penoxsulam y butaclor.

El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente se refiere a la
necesidad de disefiar una mezcla herbicida con actividad mejorada. Para solucionar
ese problema técnico la presente solicitud plantea una mezcla herbicida sinérgica que
comprende penoxsulam y butaclor.

6.2. Determinacion del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 3 de febrero de 2010, que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontro (encontraron) el
(los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ne Documento Titulo Fecha de publicacién

D1 JP2001233718 Herbicide composition 28/agosto/2001

El documento D1! divulga una composicién que comprende el compuesto de formula (1)
y otro ingrediente activo herbicida.

OCHg
N—N~ N
R0 $0y—NH— J
—( ‘N=A_
PR <
Q ‘:‘—CFE
— OCHg

(M

Penoxsulam-compuesto A7, cuando Q = CH y R = CH,-CHF;

1 http://www4.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/PAJdetail.ipdI?NO000=60&N0120=01&N2001=2&N3001=2001-233718 Traduccién al
inglés.
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6.3. Examen de patentabilidad (articulo 14 D486)

Nivel Inventivo (articulo18 D486)

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 la técnica”.

En el presente caso, la mezcla sinérgica reclamada en la solicitud no tiene nivel
inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicacion 1 se refiere a: “Una mezcla herbicida
sinérgica que comprende (a) penoxsulam y (b) butaclor, en la cual la proporcion por
peso del butaclor al penoxsulam esta en el rango de desde 10:1 a 23:1, es 40:1, o esta
en el rango de desde 79:1 a 300:1 ...” (Ver pagina 9 del radicado N° 12-131433-00006-
0000)

La siguiente tabla presenta la comparacién entre las caracteristicas técnicas esenciales
de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 1, y las reveladas en el (los)
documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales D1

Mezcla herbicida sinérgica Mezcla herbicida sinérgica

Penoxulam (A) Penoxulam compuesto A7
Butaclor (B) Butaclor (B-2)

Proporciéon por peso del butaclor al | de divulga dos proporciones 1:33 y 1:50
penoxsulam esta en el rango de desde 10:1 a | Penoxulam/Butaclor Tabla 1.
23:1, es 40:1, o esta en el rango de desde

79:1 a 300:1. se sugiere una proporcién de combinacién A/B
de 1:0.1 a 1:100 [0014]

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invencion definida
en la reivindicacion 1, porque divulga mezclas herbicidas sinérgicas utiles para el
control de vegetacion indeseada en plantaciones de arroz que comprenden: un
componente A que es penoxulam y un componente B que es Butaclor. En la tabla 1 se
divulga especificamente una mezcla herbicida sinérgica que comprende penoxulam y
Butaclor en proporciones definidas 1:33 y 1:50. (Ver tabla 1 y parrafos [0001], [0008],
[0012] - [0016] y [0033].)

La diferencia entre la materia de D1 y la materia de la reivindicacién 1 radica en la
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proporcion ahora reclamada que considera los siguientes rangos: 10:1 a 23:1, 40:1,
79:1 a 300:1.

No obstante, no se observa ningun efecto técnico debido a dicha diferencia, toda vez
que se sigue obteniendo una mezcla herbicida sinérgica util para el control de
vegetacion indeseada en plantaciones de arroz, que comprende penoxulam y butaclor,
igual que en el documento D1.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: ¢como obtener mezclas herbicidas sinérgicas utiles para el control
de vegetacion indeseada en plantaciones de arroz alternativas a las de D1?

Sin embargo, el mismo documento D1 brinda toda la informacion necesaria para
formular una mezcla herbicida sinérgica que contenga los mismos ingredientes activos
(penoxulam y butaclor) en otras proporciones, como por ejemplo las consideradas en la
presente solicitud, dado que el documento D1 indica en el parrafo [0014] que los
ingredientes activos A y B pueden ser combinados en una proporcion 1:0.1 a 1:100 que
abarca los rangos ahora reclamados.

Asi las cosas, la persona del oficio medianamente versada en la materia tiene
informacion suficiente, a partir de las ensefianzas del documento D1, para plantear una
mezcla herbicida sinérgica para el control de vegetacion indeseable en plantas de arroz
gue comprenda penoxulam y butaclor, en una proporcion 10:1 a 23:1, 40:1, 79:1 a
300:1, con la plena expectativa de éxito de encontrar sinergismo o actividad herbicida
mejorada.

Por lo tanto, esta Oficina concluye que la materia de las reivindicaciones 1-4, se deriva
de manera evidente a partir del estado del arte citado, no provoca ningun efecto técnico
inesperado o sorprendente que represente un salto cualitativo en la técnica y
definitivamente carece de nivel inventivo.

Se le reitera a la solicitante que las ensefianzas del documento D1 no son supuestas,
sino que son claras y suficientes para afectar de forma directa el nivel inventivo de la
materia reclamada. Es completamente claro que el documento D1 sugiere o hace obvia
la mezcla herbicida que comprende penoxulam y butaclor en una proporcion 10:1 a
23:1, 40:1, 79:1 a 300:1 puesto que no solo ya se habia divulgado una mezcla sinérgica
gue comprende los mismos ingredientes activos, sino que ademas ya se habia sugerido
la combinacién de los mismos en el mismo rango de proporciones reclamado en esta
solicitud.

En conclusién, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtian
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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
“COMPUESTO HERBICIDA SINERGICO CON PENOXULAM Y BUTACLOR".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la(s)
sociedad(es) Dow Agrosciences LLC., entregandole(s) copia de la misma vy
advirtiéndole(s) 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 notificacion o

dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 21 Feb 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TIl__qLO
Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboré: Sandra Isabel Calderon Rodriguez
Revis6: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Revis6: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobd: Jose Luis LondoNo Fernandez
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