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Comedidamente le solicito presentarse a este Gespacho ubicade en fa Carrerg 13 No. 27 -
Q0 Piso Tercero {3), de la ciudad de Bogota D.C., deniro de! término de cince (5) dias
habiles contados a partir del envio de la presente cifacion, en horario de 8:00 a.m. a 4.30
p.m. jomada continua, con el fin da notificare personaiments &l contenido de la resolucion
de la referencia proferida dentro del expsdiente tramitade con el numero de radicacién
citado en el asunto.

De no hacerse presente en &l término indicado anteriorments, la providencia en mencién se
notificard por edicto, el cual se fijara por el términa de diez {10) dias en el Cenfro de
Documentacidn e Informacién,

Para su comodidad &l texto completo de la resolucion se encontrara disponible en la pagina
web de la Entidad desde e dia habil siguiente al de su natificacidén, la cual podra ser
consultada desde un computador con accaso a lnhterhet, en el pagina www. sic.gov.ca, con &l
numere de resolucidn a través de la opeidn tramites y servicios - de caracter general
transvarsal - consulia actos administrativos y providencias.

]

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

Secretaria Genaral
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
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. El SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en e;ermc:m de sus facultades legales, en especial de [as conferidas en ef numeral 26 ael
articulo 3° del Decreio 4886 de 2011, v

CONSIDERANDO:

PRIMERQ: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 02 de agosto de
2006, con el N° 08-075934-00000-0000, por la sociedad Rhodia UK Limited, a través de
apuderadﬂ entrG a fase pacional la solichud de patente de invencidn tiulada
"COMPOSICIONES BIOCIDAS SINERGISTICAS QUE INCLUYEN UNA SAL THP", gue
corresponde a fa solicitud fnternacional PCT/GB2005/0000373 del 2 de febrero de 2005,

SEGUNDO: Que e extracto de esta saficitud fue publicade en la Gaceta de Ja Propiedad
Industrial N® 581 del 31 de octubra de 2007, sin gug se hubieran presentado aposiciongs por
parte de tercerps,

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficia N° 00018 y notificade por
fijacion en lista el 05 de enero de 2012 se requirs a la solicitante en los términos del articulc
45 de la Decisidn 486 de ja Comision de la Comunidad Andina, para que presentara
respuesta a las observaciones de cardcter técnico visibles a folios 101 a 105 del cuademno
administrativo, relacionadas con la patentabiidad o cumplimiento de fos requisitos
establecidos por esta Decisidn, para la concesion de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 06-075934-00010-0000
del 11 de maye de 2012, respondid oportunamente el requerimiento formulado, y presentd
nuevas reivindicaciones 1 a 8 {Fl. 115) que reemplazan las originalmente presentadas,
atendiendo de esta manera las ochservaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptd
el nuevo capiiule reiindicatorio presentado, comoguiera que se ajusia a las prescripciones
contenidas en el articulo 34 de la Decision 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de Ya Decision 486 expedida por la
Comisién de la Comunidad Andina ‘Los pafSes miembros wiorgardn palentes para las
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de fa fecnologia,
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean suscepfibies de aplicacion
industrial.”

SEXTO: Que |as reivindicaciones 1 a 8 contenidas en el folio 115, no cumplen con el
requisita de nivel inventivo. Lo anteriar, de acuerdo con fas siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invencidn
E! objeto de la invencién se refiere a una compaosicion sinergistica gue incluye una saf de

THP v un biopenetrante, en el fue el biopeneirante incluye un polimero de un acido
Faghalde §
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carboxilico no saturado o un copolimere de un acido carboxilico con un acido sulfénico,
caracterizado porgue dicho polimero o copolimero es terminado tanto por acido
viniifosfénico (VPAY como por acido vinildene-1,1-difosiénico (VOFAj o cantiene tales
mandimieras incarporados en 1a columna del polimero.

6.2. Determinacion del estado de [a técnica

El estado de ja técnica se determind con base en la fecha de presentacion de fa soficitud
de prioridad invocada, es decir, el  de febrera de 2004,

Consuliadas las fuentes de informacién con que se cuenta, se enconirg & siguiente
documento que anticipa el objeto de asta solicitud:

- ——
Item Dacumiento Titulo Fecha de Publicacion {

Sy WO 99/33345 | Biocidal CompOSTONG | g 4y 100 '
L ]

| and Treanments J
I T

—_————

£l documente D' divuiga un biocida sinérgico que comprende sales de tris hidroximetil
fosfina 0 tetrakis hidroximetil fosfonio v al menas un biopenetrante no surfactante, tal
como un polimero o copolimero gue tiene una pluralidad de grupos amonio cuaternaric
opcionalmente con un surfactante,

6.3. Nive! Inventiva.

Segan lo dispueste en el artictlp 18 de Ja Decision 486: "Se considerara que una
invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en fa
matetia técnica correspondiente, esa invencidn mo fiublese resultado obvia ni se hubiese
derivado de manera evidente def estado de la téchica”.

En el presente caso, fos compuestas reclamades en la solicitud no tienen nivel inventivo,
feniendo en cuenta que la reivindicacion 1 se refiere a: “Una composicion sinergistica gue
incluye: § una sal THP y ii) un biopenetrante, en donde ef biopeneirante incluye un
poffmero de un dcida carboxflice no saturado o un copolimerc de un acido carpoxilico
con un dcido suffénico, caracterizadfo porgue dicho pofimero o copolimero es terminado
tanto por acido vinitfosfénico (VPA) como por doido vindden-1, 1-difostiénico (VDPA) o
conkiene tales mondmeros Incorporados en fa columna def pofimerc{...)" (FL.11E).

La tabla siguiente presenta fa comparacidn entre las caracteristicas técnicas asenciales

1hetpefivesrw wipo. infpatentscopelsearchienfdetail 57
doeld=tWi01 988033345 &rechum= 1&ab=PCTDoouments&maxRec =1 &office=&prevrilter=&sonOption=&que
ryString=FP¥3A%20wo%%2F 19808033345%29
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de la sohcitud estudiada, mencionadas en la reivindicacidn 1, y las reveiadas en el
documento D1, que representa el estado de la técnica:

L _ ) Tablal
L Caracter{sticas esenciales | D1

i Compasician sinerglstica que incluye Composicion biogida sinérgica acuosa
[ Sal THP que &5 sulfato de de tetrakis (idrometi

fosfahio)

La composicitn comprende THF

o . | Biapenetrante no suractante gue comprende
Bigpenetrante constituido por un polimere de

. iy : L opalimers de polietilen

acido carboxilico no saturado o sopolimera de n Fﬂ".m eroo © polimeto de pol e

un Acido Carboxilico con LR ACIDO SUIGMICS poliamina metilada, comprende dietilenglicol

Puede ser un poliacriate o copolfmerd meil, etil o propil etar ; o también alquil
acrilato/sulionato. . naftalen sultonato

E! pelimero o copolimero de biopenetranie es
tenminado tanto por dcide vinlfosfanleo (vPA)
cOMmo por atida vinilden-1,1-difosfénico (VDPA). (

El biopenetrante es un acido policarboxilico
fosfonado

Biopenetrante s&  epcuentra =n UNa
concentraciGn en &l rango de 1 & 50% en peso y {

Conceniracidn de THP esta en &l rango de
10 a 75% en peso de la solucitny el
biopenetrante se encuentra &n e rango de
) 0.1 & 10% por peso de [a selucion,

el THF se encueittrs en &f ranga de 1 a 74%.

|

El documento D1 se considera e! estado de la técnica cercane a la invencion definida eft
la reivingicacion 1 porgue divulga composiciones biocidas sinérgicas que contiengn THP ¥
por lo menos un biopenetrante no surfactante compatiile can THP {reivindicacion 1, pag.
23); esta composicion opcionalmente contiene un  surfactante. El biopenetrante de la
composicidn Se encuentra canstiivide por polistileno poliamina metilada {reivindicacion 4,
pag. 23), El biopenetrante también puede comprender un alguil maftalen sulfonato
{reivindicacion 9, pag. 24) o estar constituido por un Acido policarboxllico fostonade,
(reivindicacion 12, pag. 24). La concentracién de THP esta en el rango de 10 a 75% en
peso da la solucién vy la concentracién del biopenetrante en el rango de 0.1 a 10% por
peso de la solucién, (reivindicacion 13, pag. 24).

Por su pane, en fa soliciiud se menciona que el biopenefrante se encuentra en una
concentracion en €l rango de 1 a 50% en peso y la concentracion de THP se encuentra
en al range 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 formulaciohes de Ta soficitud,

Pagina 3 oe 5
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La diferencia entre la invencién definida en la reivindicacion 1 y la composicidn biocida de
D1 consiste en gue no 5@ especifica gue ! biopenetrante sea acido vinilfosfonico (VPA) o
&cida vinilden-1,1-difosfonico (YDPA), 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 ¥ THP
no se consideran en [a anterioridad O1.

E} hecho que las composiciones de la invencién presenten VPA y VDPA como
biopenetrante no demuastra Un aumento en la eficiencia de la composition ni tampoce un
efecto sorprendente

Par lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencién se puede
formular asi: "cémo medificar las composiciones conocidas de D1 para aumentar su
gficiancia como bigpenetrante”

Sin embargoe, la utilizacion de VDPA y VPA como biopenetrante en composiciones de
THP vya esta divulgada en el documento D1 ya que las composiciones de THPF de dicho
documente, contienen acidos policarboxilicos fosfonados grupe de compuesios a los gue
pertenece el VPA y VDPA, (relvindicacion 12, pdg. 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 de! oficio normalmente versada en la materia, incluiria VDPA
y VPA en composiciones de THP para llegar asi al objefo de la refvindicacion 1 de la
solicitud. Por lo cual se considera obvia vy, por tanto, 1a reivindicacién 1 no cumple con el
requisito de nive! inventivo.

Cabe anotar que en los ejempios presentados en el capitulo reivindicatorio de la solicitud
no se especifica Ja concentracion del biopenetrante ¥y tampoco se  presenian ensayos
comparativos sin biopenetranie o con compuestos biopenetrantes de estructuras similares
a los propuestos en la soficitug, con el fin de adjudicar una actividad sinérgica por ia
combinacion de THP y VPA & VDPA; tal camo se sugiere en el objeto de Ja solicitud.

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

En referencia al argumente de) solicitante, segin e cual D1 no demuestra interés algunc
sobre los biopenetrantes terminados por VPA o VDPA se aclara que de acuerdo a como
se establece en la reivindicacion 1, el copolimero no solo puede tener las terminaciones
VPA o VDPA, sino que también puede taner tafes mondmeros incarporades en la columna
del polimero, de manera que la caracteristica esencial estd dada simplemente por la
presencia de dichos monémeros en el polimero, por tanto, de acuerdo con D1, se

Pagina dde s
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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 conclusidn, teniendo en cuenta gue los argumentos de la solicitante no desvirtlan 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 THR",

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personaimenie el contenido de la presente resolucion a la
doctora Luz Clemencia de P4ez, en su calidad de apoderada de Rhodia UK Limited, ¢ a
quien haga sus veces, entregandole copiz de Ja misma y adviiéndole que contra ella
procede el recurso de reposicién, ante el Superintendente de Industria y Comercio, €l cual
podré ser interpuesto en el momento de la notificacién 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 MIG{EL DE LA|CALLE RESTREPO

Dactora

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
Carrera 4 N® 72-35

Bogora 0.C.

Elatd: andrea Oel Pilar Meflca Comes ™
Feevist: Ana Delia Pinzon Garcia ™
Reyizd; Andras Cases Sanokmio ™
Reyisd; Jesus Parnel Gerda Garcla*
Aprobd: Jose Luis LondoRly Fermandez ™
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