Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION NO: 47264
Por la cual se deniega una patente de invencion

Rad. PCT/06-075934

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 02 de agosto de
2006, con el N° 06-075934-00000-0000, por la sociedad Rhodia UK Limited, a través de
apoderado, entr6 a fase nacional la solicitud de patente de invencién titulada
“COMPOSICIONES BIOCIDAS SINERGISTICAS QUE INCLUYEN UNA SAL THP", que
corresponde a la solicitud internacional PCT/GB2005/0000373 del 3 de febrero de 2005,

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N° 581 del 31 de octubre de 2007, sin que se hubieran presentado oposiciones por
parte de terceros.

TERCERQ: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 00016 y notificado por
fijacion en lista el 05 de enero de 2012 se requirié a la solicitante en los términos del articulo
45 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, para que presentara
respuesta a ias observaciones de caracter técnico visibles a folios 101 a 105 del cuaderno
administrativo, 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° 06-075934-00010-0000
del 11 de mayo de 2012, respondid oportunamente el requerimiento formulado, y presento
nuevas reivindicaciones 1 a 8 (Fl. 115) que reemplazan 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 Decision 486 expedida por la
Comision de la Comunidad Andina ‘Los paises miembros otorgardn patentes para fas
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de fa tecnologia,
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion
industrial.”

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 8 contenidas en el folio 115, no cumplen con el
requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invencién
El objeto de la invencion se refiere a una composicion sinergistica que incluye una sal de

THP y un biopenetrante, en el que el hiopenetrante incluye un polimero de un acido
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carboxilico no saturado o un copolimero de un acido carboxilico con un acido sulfénico,
caracterizado porque dicho polimero o copolimero es terminado tanto por acido
vinilfosfonico (VPA) como por acido vinildene-1,1-difosfénico (VDPA} o contiene tales
mondmeros incorporados en la columna del polimero.

6.2. Determinacion del estado de la técnica

El estado de la técnica se determind con base en la fecha de presentacion de la solicitud
de prioridad invocada, es decir, el 3 de febrero de 2004,

Consultadas las fuentes de informacién con que se cuenta, se encontrd el siguiente
documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Item Documento Titulo Fecha de Publicacién

Biacidal Compositions

D1 WO 89/33345 and Treatments

08-07-1999

El documento D1* divulga un biocida sinérgico que comprende sales de tris hidroximetil
fosfina o tetrakis hidroximetil fosfonio y al menos un biopenetrante no surfactante, taf
como un polimero o copolimero que tiene una pluralidad de grupos amonio cuaternario
opcionalmente con un surfactante.

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 invencién no hubiese resultado obvia ni se hubiese
derivado de manera evidente del estado de la técnica”,

En el presente caso, los compuestos reclamados en la solicitud no tienen nivel inventivo,
teniendo en cuenta que la reivindicacion 1 se refiere a: “Una composicion sinergistica que
incluye. i) una sal THP y i) un biopenetrante, en donde el biopenetrante incluye un
polimero de un &4cido carboxilico no saturado o un copolimero de un acido carboxilico
con un acido sulfénico, caracterizadfo porque dicho polimero o copolimero es terminado
tanto por acido vinilfosfonico (VPA) como por acido vinilden-1,1-difosfonico (VDPA) o
contiene tales monémeros incorporados en la columna del polimero(...)” (F1.115).

La tabla siguiente presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas esenciales

1http:/f'www.wipo.int/patentscope/search/en/detail.jsf?
docld=wW01999033345&recNum=1&tab=PCTDocuments&maxRec=1&office=&prevFilter=&sonOption=&¢gue
ryString=FP%3A%28w0%2F1999033345%29
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de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicaciéon 1, y las reveladas en el
documento D1, que representa el estado de la técnica:

Tabla 1

Caracteristicas esenciales D1

Composicién sinergistica que incluye Composicién biocida sinérgica acuosa

Sal THP que es sulfato de de tetrakis (hidrometil
fosfonio)

La composicion comprende THP

, . . Biopenetrante no surfactante que comprende
Biopenetrante constituido por un polimero de

: o un polimero o copolimero de polietileno
acido carboxilico no saturado o copolimero de - ) _ )
un acido carboxilico con un acido sulfénico. paliamina metilada, comprende dietilenglicol

Puede ser un poliacrilato o copolimero metil, etil o propil eter ; o también alquil
acrilato/sulfonato. naftalen sulfonato

El polimero o copolimero de biopenetrante es
terminada tanto por Acida vinilfosfonico (VPA)
como por &cido vinilden-1,1-difosfénico (VDPA).

El biopenetrante es un &cido policarboxilico
fosfonado

Biopenetrante Se encuentra en  una
concentracidn en el rango de 1 a 50% en peso y
el THP se encuentra en el rango de 1 a 74%.

Concentracion de THP esta en el rango de
10 a 75% en peso de la solucidn y el
biopenetrante se encuentra en el rango de
0.1 a 10% por peso de la solucion.

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invencion definida en
la reivindicacién 1 porqgue divulga composiciones biocidas sinérgicas que contienen THP y
por lo menos un biopenetrante no surfactante compatible con THP (reivindicacion 1, pag.
23); esta composicion opcionalmente contiene un surfactante. El biopenetrante de la
composicion se encuentra constituido por polietileno poliamina metilada (reivindicacién 4,
pag. 23). El biopenetrante también puede comprender un alguil naftalen sulfonato
(reivindicacion 9, pag. 24) o estar constituido por un &acido policarboxilico fosfonado,
(reivindicacion 12, pag. 24). La concentracion de THP esta en el rango de 10 a 75% en
peso de la solucion y la concentracion del biopenetrante en el rango de 0.1 a 10% por
peso de la solucidn. (reivindicacion 13, pag. 24).

Por su parte, en la solicitud se menciona que el biopenetrante se encuentra en una
concentracion en el rango de 1 a 50% en peso y la concentracion de THP se encuentra
en el rango de 1 a 74%. Como se puede observar, algunas concentraciones consideradas
dentro de los rangos se solapan lo cual representa una clara sugerencia para una
persona de nivel medio versada en la materia; el hecho de utilizar estos rangos de
concentraciones al preparar las formulaciones de la solicitud.
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La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 1 y la composicion biocida de
D1 consiste en que no se especifica que el biopenetrante sea acido vinilfosfonico (VPA) o
acido vinilden-1,1-difosfonico {VDPA), sino que se enuncia, de manera general, un grupo
de compuestos como son los acidos carboxilicos fosforados, dentro de los cuales se
encuentran el VPA y VDPA. También algunas concentraciones del biopenetrante y THP
no se consideran en la anterioridad D1.

El hecho que las composiciones de la invencién presenten VPA y VDPA como
biopenetrante no demuestra un aumento en la eficiencia de la composicion ni tampoco un
efecto sorprendente

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencidon se puede
formular asi: “como modificar las composiciones conocidas de D1 para aumentar su
eficiencia como biopenetrante”,

Sin embargo, la utilizacion de VDPA y VPA como biopenetrante en composiciones de
THP ya esta divulgada en el documento D1 ya que las composiciones de THP de dicho
documento, contienen acidos policarboxilicos fosfonados grupo de compuestos a los que
pertenece el VPA y VDPA. {reivindicacion 12, pag. 24). Tanto en la anterioridad D1 como
en la solicitud, las composiciones se emplean como biocidas en aguas y para eliminacion
de sulfuros también en aguas.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiria VDPA
y VPA en composiciones de THP para llegar asi al objeto de la reivindicacion 1 de la
solicitud. Por lo cual se considera obvia y, por tanto, la reivindicacién 1 no cumple con el
requisito de nivel inventivo.

Cabe anotar que en los ejemplos presentados en el capitulo reivindicatorio de la solicitud
no se especifica la concentracién del biopenetrante y tampoco se presentan ensayos
comparativos sin biopenetrante o con compuestos biopenetrantes de estructuras similares
a los propuestos en la solicitud, con el fin de adjudicar una actividad sinérgica por la
combinacion de THP y VPA o VDPA,; tal como se sugiere en el objeto de la solicitud.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 8 no mencionan caracteristicas
inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

En referencia al argumento del solicitante, segun el cual D1 no demuestra interés alguno
sobre los biopenetrantes terminados por VPA o VDPA se aclara que de acuerdo a como
se establece en la reivindicacion 1, el copolimero no sclo puede tener las terminaciones
VPA 0 VDPA, sino que también puede tener tales monémeros incorporados en la columna
del polimero, de manera que la caracteristica esencial esta dada simplemente por la
presencia de dichos mondémeros en el polimero, por tanto, de acuerdo con D1, se
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conocen polimeros de acidos carboxilicos insaturados parcialmente fosfonados, los

cuales se aplican igualmente en tratamientos de sistemas de agua y remocion de sales de
metales

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencion a la creacion titulada
“COMPOSICIONES BIOCIDAS SINERGISTICAS QUE INCLUYEN UNA SAL THP".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolucién a la
doctora Luz Clemencia de Paez, en su calidad de apoderada de Rhodia UK Limited, o0 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 notificacion o dentro de los cinco 5 dias hahiles
siguientes a ella.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 31 Jul 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

/

JOSE MIGUEL DE LAJCALYE RESTREPO

Doctora

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
Carrera 4 N° 72-35

Bogota D.C.

Elaboré: Andrea Del Pilar Majica Cortes ¥
Revisd: Ana Delia Pinzon Garcia
Revis6: Andres Casas Santofimio ¥
Revist: Jesus Fernel Garcia Garcia ¥
Aprobé: Jose Luis LondoRo Fernandez ™
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