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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 2010y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Q!ue mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 6 de
septiembre de 2006, con e! numero 06-089133, por la doctora Margarita
Castellanos Abondano, en su calidad de apoderada de SYNGENTA
PARTICIPATIONS AG, entré a fase nacional la solicitud de patente de invencion
titulada "COlMPOSICIONES PESTICIDAS PARA EL TRATAMIENTO DE
SEMILLAS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2005/002755 del
15 de marzo de 2005.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma, con fundamento en el articulo 39
de la DeC|S|on 486 de la Comisidén de la Comunidad Andina, en concordancia con
el Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT), el Regilamento y la
Circular 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
invencion no Ies patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en
el articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se
requirié a la solicitante mediante Oficio No. 12577, notificado el 24 de septiembre
de 2010 y Oficio No. 3984, notificado el 4 de marzo de 2011, para que se
pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud, en cuanto a la carencia
de nivel inventivo, de acuerdo a las exigencias del articulo 18 de la Decision 486
mencionada.

CUARTO: Que la solicitante, mediante escritos radicados el 27 de enero y el 14
de julio de 2011, atendio cportunamente los requerimientos formulados y presento
aclaraciones.|Con la respuesta radicada el 27 de eénero de 2011 modifico el titulo
de la solicitud a “COMPOSICIONES PESTICIDAS PARA EL TRATAMIENTO DE
SEMILLAS | QUE COMPRENDEN ABAMECTINA Y COMPUESTOS
TENSOACTIVOS”. Finalmente, se allegé un nuevo capitulo reivindicatorio, el cual
se ajusta a las prescripciones establecidas en el articulo 34 de la mencionada
Decisién 486'y con base en el cual se toma la presente decision.

QUINTO: Qu!e segun lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida
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por la Comision de la Comunidad Andina se otorgaran patentes “(...}) para las
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 aplicacién industrial”.
1

SEXTO: Que! las reivindicaciones 1 a 10, contenidas en los folios 136 y 137,
carecen de ‘nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes
consideraciones:

6.1. Objeto de la invencion

El objeto de la invencién se refiere a una composicidn acuosa nematicida y/o
insecticida en:forma de una suspension.

6.1.1. Problema técnico que resuelve la invencion

El problema tc:écnico que resuelve la invencion consiste en la necesidad de mejorar
la adherencia de los agroquimicos a las semillas tratadas con polvo quimico, ya
que, debido a varios procesos de manipulacion, la posibilidad de pérdida de dicho
polvo quimico es grande y los riesgos para la salud humana también.

6.1.2. Soluciéin al problema técnico ;

l
Para resolver el problema técnico, la solicitud: en estudio proporciona una
composicién pesticida que contiene cierto tipo de compuestos tensoactivos en una
proporcién definida y provee una reduccion de las particulas generadas en el aire.

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

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 16 de marzo de 2004, que
corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud US No.
60/553,494. |Adicionalmente, se reivindicé prioridad de la solicitud EP No.
04013030,4, del 2 de junio de 2004.

Las fechas de las prioridades fueron tenidas en cuenta para el estudio de
patentabilidad, segun obra a folioc 161 del expediente en estudio.

68.2.2. Documientos del estado de {a técnica

! :
Consultadas? las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontré el
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documento US$2003/0050194, titulado “Surfactant systems for agriculturally active
compounds”, con fecha de publicacion del 13 de marzo de 2003, anterior a las
fechas de las prioridades invocadas y relacionado con la materia de la solicitud en
estudio.

6.2.3. |nfonnapién derivada del antecedente

La anterioridad US 2003/0050194 (de aqui en adelante denominada D2") da a
conocer sistemas surfactantes que comprenden alquil poliglucédsidos, surfactantes
aniénicos y compuestos basicos. También divulga composiciones agricolas que
comprenden compuestos agricolamente activos, alquil poliglucésidos surfactantes
aniénicos y compuestos basicos. Los sistemas surfactantes y composiciones
agricolas, ademas comprenden, surfactantes no idnicos estables que tienen
multiples aplicaciones.

6.3. Nivel inventivo

Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la misma Decision 486 “se considerara que
una invencién 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".

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el articulo 16 de la misma
Decision, comprende “fodo lo que haya sido accesible al publico, por una
descripcion escrita u oral, utilizacion, comercializacion o cualquier otro medio
antes de la fecha de presentacion de la solicifud de patente o, en su caso, de la
prioridad reconocida”.

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

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

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los
conocifnientos técnicos que existian al momento de la invencion, se

+ http:/iworldwide.espacenet.com/publicationDetailsforiginalDocument7CC=US&NR=2003050194A18KC=A1&F T=D&
date=2003031384DB=EPODQOC&locale=en_EP
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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.?

Visto lo anterilor, se advierte que la solicitud resulta obvia y se deriva de manera
evidente a partir de la informacién ensefada por el estado del arte.

En efecto, 1a solicitud de patente en estudio reclama una composicidén acuosa
nematicida y/o insecticida para el tratamiento de semillas, en la forma de
suspensién, que comprende los componentes A y B, donde:

A) Es abamec!:tina en una cantidad de 3% a 60% en peso, basada en el peso de la
composici(;)n; y

B) Consiste eén dos compuestos tensoactivos (i) y (ii), donde:

(i) Esun compuesto tensoactivo del tipo fosfato, que tiene un peso molecular
en el rango de 400 a 2200 y un balance hldréfllo -lipéfilo (HLB) de 10 a 25,
seleccionado de un grupo que consiste en policondensados de 6xido de
etileno: con triestirilfenocles fosfatados, mono y di-
(polioxialuilenalquilfenol)fosfatos, fosfato de alquilfenol polialcoxiéter,
copolimero de bloques de fosfato de polialcoxiéter, fosfato de
poliarilfenolpolialcoxiéter y un fosfato de poliarilfenolpolialcoxiéter,
especialmente fosfato de poliarilfenol polialcoxiéter.

(i) Es un compuesto tensoactivo, que corresponde a un polimero de
polialquilen Oxido gue es no idnico, tiene un,peso molecular en el rango de
3500 a 15000, donde 10% a 60% del peso molecular del compuesto
contribuye al constituyente hidréfilo del compuesto, y el peso molecular del
constitpyente hidréfobo del compuesto es de 2000 a 10000.

Siemp?e que la relacién en peso de (B):(A) este en el rangode 0,08 a 0,5y
la relacion en peso de (ii):(i) sea de 0,5 a 3.

Por otra parte, el estado de la técnica mas cercano a la invencion (definida en la
rewmdlcacmn' 1) es el documento D2, como quiera que divulga composiciones
agricolas que comprenden uno o mas ingredientes activos y un sistema
surfactante que comprende varios de los elementos reclamados en la presente
solicitud.

2 PROCESOQ 95-IP-2010. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Noviembre 11 de 2010. Publicada el

27 de enero de 2011
l
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Especificamente, el documento D2 sugiere la posibilidad de que el ingrediente
activo sea abamectina (FI. 117, [0036]), e indica que su sistema surfactante
comprende un surfactante aniénico (FI. 116, [0022]) y un surfactante no idnico
[0032] iguales a los de la presente solicitud y, ademas, contempla las mismas
proporciones de combinaciéon (Fl. 116, reverso, [0025], FI. 117, [0033], FI. 117,
reverso, [0042]) reclamadas en la solicitud. Adicionalmente, el documento D2
indica claramente que sus composiciones pueden ser formuladas en suspension y
que pueden ser utilizadas para el tratamiento de semillas (FI. 115, reverso [008] y
F1. 118, [0050]).

Ahora bien, en el siguiente cuadro comparativo se muestran las caracteristicas
tecnicas esenciales de la invencion definida en la reivindicacién 1 y aquellas
reveladas en el estado de la técnica:

Caracteristicas téchicas esenciales de la
solicitud

Composicidon. acuosa nematicida y/o

insecticida para el tratamiento de semillas,

que comprende los componentes Ay B;

D2

Composicién agriccla que puede
formularse en suspension para el
tratamiento de semillas

Siempre que la relacion en peso de (B):(A)
esté en el rango de 0,08 a 0,5 y la relacién
en peso de (il):(i) sea de 0,5 a 3.

(F1. 115, reverso, [0006] y FI. 118,
' [0050))

Un ingrediente activo insecticida que
puede ser abamectina

Abamectina 1-75% en peso

‘ v

‘ (Fl. 117, [0036] y F\. 117, reverso [0042])
Dos compuestos tensoactivos (i) y (i), Un szstema surfactante que puede
donde: incluir:

(i) Es un compuesto tensoactivo del tipo | Un surfactante anidnico seleccionado de

fosfato que tiene un peso molecular en el fosfatos de poliarilfenoles y

rango de 400 a 2200 y un balance hidrofilo- polialcoxiéteres, especificamente
lipéfilo (HLB) de 10 a 25, seleccionado de poliarilfenolpolietoxiéteres fosfato,

un grupo queé consiste en policondensados poliarilfenolpolipropixiéteres fosfato,
de oOxido de etileno con triestirifencles poliarilfenclpolietoxi(propoxi)éteres
fosfatados, mono y di- | fosfato; poliarilfenclpolietoxiéteres fosfato
(polioxialquilenalqguilfencl)fosfatos, fosfato especificamente

de alquilfenol polialcoxiéter, copolimero de | polidiestirilifenolpolietoxiéteres fosfato,
bloques de fosfato de polialcoxiéter, fosfato {  politriestirilfenolpolietoxiéteres fosfato

de poliarilfenolpolialcoxiéter y un fosfato de 0.1-8% en peso

poliarilfenclpoliatcoxiéter, especialmente .

fosfato de poliarilfenol polialcoxiéter; vy (FIl. 115, reverso [0005], Fl. 116, [0018],
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_ Fl. 116, {0022] y Fi. 116, reverso [0024])
(i) Es un compuesto tensoactivo que es un
polimero de polialquilen é6xido que es no | Un surfactante no idnico seleccionado de
idnico, tiene un peso molecular en el rango | copolimero de bloque oxido de etileno-
de 3500 a 15000, donde 10% a 60% del | oxido de propilenc, copolimero de biogue
peso molecular del compuesto contribuye al oxido de etileno-oxido de butileno,
constituyente .hidréfilo del compuesto, y el | copolimero de bloque oxido de etileno-
peso molecuiar del constituyente hidréfobo |  aducto alguilo C,6-0xido de propileno,
del compuesto es de 2000 a 10000. copolimero de blogue oxido de etileno
aducto alquilo C,¢-oxido de butileno,
polipropilenoglicol, polietilenoglicol,
poliariifenolpolietoxyeter, entre otros.
0.1-8% en peso

(Fi. 115, reverso [0005] y FI. 117, [0032])

Tal como se observa, la diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 1
de la presente solicitud de patente y el documento D2 consiste en la inclusion
especifica de abamectina como ingrediente activo en la composicién reclamada.

De esta forma, el efecto que logra definir especificamente el ingrediente activo, en
este caso abamectina, es que se obtiene una nueva formulacidén alternativa que
usa Unicamente abamectina. Asi las cosas, el problema técnico objetivo que
pretende resolver la solicitud es “cémo modificar las composiciones conocidas en
el arte para, obtener una composicion que incluya como ingrediente activo
unicamente abamectina”. Sin embargo, la posibilidad de formular el ingrediente
activo abamectina ya estaba claramente sugerida en el documento D2, en donde
se incluye ese compuesto en una lista de posibilidades (FI. 117, [0036]).

En consecuenma una persona del oficio normalmente versada en la materia
tecnica plantearla una composicién con abamectina que estuviera formulada en
suspension, con la misma combinacion de surfactantes divulgada en D2 y, de este
modo, llegar al objeto reclamado en la solicitud, motivo por el cual éste se
considera obvio.

Es |mpor1ante resaltar, que los estudios presentados en el capitulo descriptivo no
reflejan aigun efecto técnico sorprendente o inesperado.

De acuerdo con la tabla 1 de la descripcion de la solicitud se ensayd una serie de
formulaciones donde se variaron las proporciones surfactante/abamectina (B/A) y
surfactante aniénico/surfactante no idnico (iifi). No obstante, dichos ensayos no
reflejan un efecto técnico sorprendente que demuestre que las composiciones aca
reivindicadas sean mejores a las composiciones conocidas en la arte, es decir,
que presenten mayor adherencia que las composiciones conocidas en D2,
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documento que la misma solicitante cité en su descripcién.

En consecuencia, la materia reclamada en la solicitud carece de nivel inventivo v,
por ende, no cumple las disposiciones del articulo 18 de la Decision 486.

6.4. Sobre la respuesta de la solicitante

En relacién con los argumentos de la sohcntante allegados con motivo de la
notificacion de fondo, se determina que:

6.4.1. Sobre la modificacién del capitulo reivindicatorio

La solicitante ,presenta un nuevo capitulo reivindicatorio, frente al cual indica que
“se ha Iimitaqo la definicién de ambos surfactantes, quedando B (i} unicamente
como surfactante del tipo fosfato con un peso molecular en el rango de 400 a 2200
y un Balance Hidréfilo-Lipofilo (HLB) de 10 a 25, seleccionado de un grupo de
compuestos difinidos, de acuerdo con la descripcion (pagina 8, dltimo pérrafo,
pagina 9, primer parrafo). B(ii) por su parte quedd definido como un polimero de
polialquilen 6xido no-iénico que tiene un peso molecular de 3500 a 15000, donde
del 10% al 60% del peso molecular del compuesto contribuye al constituyente
hidrofilo...” (F1. 131).

!
Como respuesta al Oficio No. 3984 de 2011 la solicitante allegé un nuevo capitulo
reivindicatorio, en el cual se limité el alcance de la invencion y se elimin¢ la
reivindicacion de uso, superando asi las objeciones al capitulo reivindicatorio
trasladadas en el Oficic mencionado.

6.4.2. Sobre las objeciones al capitulo descriptivo

La solicitante argumenta que “confrario a lo que afirma el examinador, no es
necesario que la descripcion de la solicitud contenga daltos comparativos, siendo
el requisito ‘una descripcion de la invencion en términos que permitan la
comprensién del problema técnico y de la solucion aportada por la invencion,
exponiendo fas diferencias y eventuales ventajas con respeclo a la tecnologia
anterior’, lo cual puede lograrse a través de la exposicién en palabras de tales
ventajas y efectos que se logran con la invencion, tal como se encuentra en las
paginas 2-4 de la descripcion que se presenta con este memorial” (Fl. 130).

Sobre el particular, es preciso indicar que se consideran superadas las objeciones
relacionadas con la falta de divuigacién suficientemente clara y completa de la
invencion.
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Sin embargo, cabe indicar que cuando se requirio a la solicitante informacién que
evidenciara una eventual ventaja técnica, se realizé con el fin de que la solicitante
tuviera la oportunidad de demostrar la superioridad de su invencion respecto a la
materia conocida en el estado del arte y asi demostrar su efecto técnico
inesperado o sorprendente.

Aunque la informacion contenida en las paginas 2 a 4 de la descripcion relaciona
las eventuales ventajas de la composicién de interés, esta informacion no es
suficiente para demostrar el salto cualitativo con respecto a la técnica anterior,
como quiera que solo indica las posibles ventajas que puede ofrecer la invencion,
pero sin evidenciar con resultados o datos reales una mejora respecto al estandar
ya conocido.

Asi las cosas,'las objeciones relacionadas con la claridad y/o divulgacién completa
de la descripcion se dan por superadas. Sin embargo, se reitera que la solicitud no
presenta un efecto técnico sorprendente o inesperado, como quiera que alli no se
encuentra informacion que demuestre lo contrario.

La solicitante asevera que: “En cuanto a la tabla que el solicitante proporciona en
la descripcion, el solicitante sefiala que los . demas compuestos de las
composiciones aparte de los ingredientes activos, fales como los adyuvantes,
neutralizantes y demas componentes no relacionados con la combinacion de
surfactantes de la invencion, no participan en forma relevante del elemento
inventivo y novedoso de fa presente.” (Fl. 130).

Al respecto, pese a los argumentos presentados por la solicitante, la posibilidad de
confusion entre los surfactantes de la mezcla relevante (i y ii) y los demas
surfactantes de la composicién es muy grande. Siendo estrictos, los datos de la
tabla 1 de !a descripcion no permiten concluir que es solamente la combinacion de
los surfactantes i y ii la que afecta el valor “Dust off’. De esta manera, se podria
pensar que los demas surfactantes alteran dicho valor.

6.4.3. Sobre el analisis de nivel inventivo

La solicitante asegura que:. “Con respecto al caréacter inventivo de la presente
invencion y su anticipacion por parte del documento D2, tal como se afirma en la
memoria descriptiva de la presente invencion, el tratamiento del material de
propagacion de plantas con composiciones pesticidas provee proteccion contra
pestes del suelo durante una etapa susceplible en el desarroflo de la planta. Asi,
los tratamiento sistémicos de semillas pueden proveer una alternativa a las
aplicaciones \pesticidas foliares tradicionales” (Fl. 132). Agrega que: “De acuerdo
con lo anterior, el objeto de la presente invencion consiste en mejorar la
adherencia de las particulas de pesticida al material de propagacion de plantas,
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para lo cual el solicitante ha desarrollado una composicion pesticida que consiste
en una combinacion de un tipo de compuestos tensoactivos que, en una
proporcién définida, provee una reduccion en las particulas generadas en el aire
(comunmente conocidas como ‘polvo’) cuando se manipula (reacondicionado
mejorado) el material tratado de propagacion de plantas, tal como una semifla. De
este modo se ha mejorada la fijacion y se han disminuido los derivados de la
suspensidon y manejo de esas particulas dispersas” (Fl. 132)

Frente a lo anterior, es preciso indicar que la solicitud no contiene evidencia
tecnica que demuestre que la combinacién de un tipo de compuestos tensoactivos
i y it disminuya la cantidad de “polvo” generado por el roce de un material de
propagacion de plantas (semillas), o lo que es lo mismo, la solicitud no reporta
algun dato que demuestre que esa combinacién de tensoactivos i y ii mejore la
adherencia de la composicion pesticida a la semilla.

Por lo demas, cabe indicar que la informacién contenida en las paginas 2 a 4 de la
descripcion, relacionada con las eventuales ventajas de la invencion, no presenta
un efecto tecnico mesperado 0 sorprendente, Asimismo, los datos reportados en la
tabla 1 no muestran una mejora en la adherencia ¢ una disminucién en la cantidad
de “polvo” generado y no presenta algin resultado generado como consecuencia
de la comparacion de la presente invencién con una composicion en la cual no se
incluyeran los surfactantes i y ii.

De este modo, teniendo en cuenta las ensefianzas del documento D1, que revela
la formulacién de composiciones que incluyen abamectina, un surfactante aniénico
y un surfactante no idnico en las mismas proporciones de combinacion e indica
claramente que esas composiciones pueden ser utilizadas en el tratamiento de
materiales de propagacion de plantas, como las semillas, se concluye que el
objeto de invencion de la presente solicitud se deriva de manera evidente a partir
de las ensefianzas divulgadas en D1, mas aun teniendo en cuenta que en la
solicitud no se presenta efecto técnico inesperado o sorprendente.
I

Finalmente, la solicitante pide a este Despacho que “se continde ef tramite de la
presente solicitud y, de considerar que las reivindicaciones que presento con este
memorial aun presentan defectos en cuanto a los requisitos de patentabilidad,
solicito que se emita un segundo oficio de fondo de conformidad con el Titulo X,
numeral 1.2.2.3. sobre la nofificacioén de no patentabilidad’” (F|. 133).

En el presente caso, este Despacho no efectuard otro requerimiento de fondo,
teniendo en cuenta que ya se realizaron dos requerlmlentos en virtud de lo
dispuesto en el articulo 45 de la Decisién 486, habiendo dado la oportunidad a la
solicitante de controvertir las objeciones formuiadas. Por lo demés, ya existen las
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I
suficientes ewdenmas técnicas que demuestran la falta de nivel inventivo de la
solicitud, tal como se expuso en el numeral 6.3. de la presente resolucién y que la
solicitante no logra controvertir.

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

v
2

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencion a la creacion titulada
“COMPOSICIONES PESTICIDAS PARA EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS QUE
COMPRENDEN ABAMECTINA Y COMPUESTOS TENSCACTIVOS”.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucion aj la doctora Margarita Castellanos Abondano, en su calidad de
apoderada dp la sociedad solicitante SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, o a
quien haga sus veces, entregandole copia de la misma y advirtiéndole que contra
ella procede el recurso de reposicidn, ante el Superintendente de Industria y
Comercio, el cual podra ser interpuesto en el momento de la notificacion o dentro
de los 5 dias habiles siguientes a ella.

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

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO

Doctora
Calle 94 A No. 7 A-08
Bogota D.C.

Elaboré: Laura Victoria Camaghp C. &:—
Revisé: Doris Eleda Polo c.@g
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