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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REsoLUCIONNe ¥ 8 26 §
Por la cuai se niega una patente de invencion

Rac. N" 00 - 017310

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en &l
articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992,y

CONSIDERANDOG

PRIMERO: Que mediante escrito radicade en esta Superintendencia el 9 de
marze de 2000, hajo el numere 00 - 017310, se solicitd patente de invencion
tirulada: "COMPOSICIONES INSECTICIDAS SINERGICAS™

SEGUNDO: Cue efectuadn el examen de forma en cuanto a los requisitos que
debe lenar @ solicitud v cumpldas las exicencias ‘egales, so ardeno publicar ¢
axiraclo sin que se hubieran presentado oposiciones por narie de tercerns,
TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontrd que !z
invencian no cumple con los reguisilos establecidos. En consecuencia, cen
fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de la Decision 48¢ de la Comision de
lar Comunidad Andina, se requirié en tres oportunidades al peticionario para gue se
pronunciara sobre las ohjeciones efectuadas a la solicitud. Asi mismo, se requirio
al solicitante informacion con base en el articulo 46 de la Decision sefialada,

CUARTO: Que e' solicitante medianie escritos radicados el 7 de septiembre de
2005, 27 de iulio de 2006 y el 6 de febrero de 2007, atendid oportunamente a los
requerimientos formulados v presentd aclaraciones, Con la respuesta de! 7 de
septiembre de 2025, el solicitante allegd nuevo capitulo reivindicatoric y modifict
el titulo de la solicitud a: “Composiciones insecticidas sinérgicas que compranden
un antagonista del canal de sodio neuronal y un insecticida” Finalmente, soliciio
divisionales. las cuales no se ajustan a las prescripciones establecidas en e
articulo 36 de la mencionada Decision 488. Mediante escrito radicado el 31 de
agostc de 2005, el solicitante dic respuesta oportuna 2l requerimiento  de
informacion realizado con base en el articulo 46 de la Decision 486,

QUINTO: Que segin lo dispueslo en el articulo 45 de la Decision 486 expedida
por la Comision de la Comunidad Andina.  "Si la oficina nacicnal competents
encontrara que ia invencién no es patentable o gue ne cumple con alguno de los
requisitos establecidos en esta Decision para la concesidn de fa patente. fe!
notificara al solicitante Este debara responder a la notificacion dentro del plazo de
sesanta dias contados 2 partir de ta fecha de la notificacion.”

5 nf seliclante no respondiera 2 la notificacion dentre del plaro sefialado, o 31 2
pasar de la respuasia subsistieran los impedimenics para la concasién. la oficing
nacional competente deneqgara la patente.
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SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 10 contenidas en los folios 253 a 257.
ademas de no tener suficiente sustento descriptivo v no ser claras, no guardan
unidad de invencion. Lo anterior. de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invencion

Ei objete de la solicitud. contenido en las reivindicaciones 1 a 6, consiste en  una
composicion inscclicida que comprende un antagonista del canal de sodic
nauronat de formuaia 1y uno © Mas compuestos seleccicnados del grupo I (1)
compuestos piretroides. (2) compuestos tipe piretroide, (3) nucleopolihedrovirus
recombinantes capaces de expresar una toxina de inseclo, (4} compuestos ds
organcfosfato, (53 compuestos de carbamato. (8) compuestos de formamidina. (V)
compuestos de lactona macrociclica, (8) compuestos de amidinohidrazona. (9
compuestos antagonistas de GABA. y {10) compuestos de ligando de receptor de
acetilcolina, en una cantidad sinérgicamente activa del antagonista del canal de
sadio neuronal @n combinacion con uno 0 mas compuestos scleccionados entre el
grupo |, en una relacion de una parte en peso del antagonista del canal de sodic
nauronal a 0.01-100 partes en peso de los compuestos seleccionados del grupo
(h.

El objeto comprendido en las reivindicaciones 7 a 10. se refiere a un método para
e' contrel de insectos. que consiste en poner en contacto dicho insecto con una de
lzs composiciones reivindicadas,

Asi mismo, la presente solicitud reivindica un métedo para proteger una planta
contra la infestacion vy ataque de insectos. que consiste en aplicar al follaje o 2!
tallo de dicha planta una cantidad sinérgicamente eficaz de la composicion.

El problema plarteado en esta solicitud, es la necesidad de composiciones
sinérgicas con alto efecto controlador y poce impacto negativo en el medic
ambiente.

Para solucionar este problema técnico. la solicitud en estudio proporciona
composiciones qua contienen come ingrediente activo un antagonista del canai de
sadic neuronat y un compuesto seleccicnado del grupo de compuestos piratioides.
{2y compuasios fipe piretroide. (3 nucleopolibedrovirus recombinantes capaces
de expresar una toxina de insecito. {4) compuesios de organofosfato, (5)
compuestos de carbamate. (8) compuesios de formamidina (7) compuestos cle
lacicna macrociciica. (8) compuestos de amidinohidrazona, (9} compuestos
antagnnistas de GABA. y (10) compuestos de ligando de receptor de acetilcolina.
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2. Sobre la solicitud divisional

Ei articulo 25 de la Decision 486 reza: "La solicitud de patente sole podra
comprender upa invencion o un grupo de invenciones relacionadas entre si, de
manera que conformen un Unico concepto inventive.”

Por su parte. el articulo 38 de la Decision 488 seanala: "El solicitante podra. en
cualguier momenta del tramite, dividic su solicitud en dos o mas fraccionatias, pero
ninguna de éstas podra implicar una ampliacion de la proteccion que corresponda
a la divuigacion contenida en la solicitud inicial.

“l.a oficina nacional competente podra, en cualguier momento del tramite, requerir
al solicitante que divida la solicitud si elta no cumpliera con el requisito de unidad
de invencion.”

Para el caso concrete, y teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta la ultima
solicitud divisional por las siguientes razones:

Las divisionales continuan presentando falta de unidad de invencion, dado que se
coniemplan composiciones que comprenden un compuesto de formula |, en
combinacion con compuestos estruchuralmente diferentes. Como ya se habia
irdicado en el Oficio No. 10965, a pesar de que tengan er comun una inisma
funcion gquimica, estructuralimente son diferentes, lo cual se sorrobora del simple
hecho de comparar la estructura de los compuestos que se especifican en las
carrespaondientes reivindicaciones, asi. en cada capitulo presentado se reivindica
una composicion insecticida que comprende un antagonista del canal de sodio
navronal de formula {1

et T ey man A T CR'TED .

y LNQ 0 mas compuestos de:
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donde el etofenprox y el silafluofén difieren estructuralmente de los demas
compuesios, puesto que presentan en su esructura un anillo bencenico con
sustituyentes en posicidon para, mientras que 10s otros compuestios posesn un
ciclopropancarboxilato.
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lactona macrociclica.
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son compuestos con estructuras compictamente diferentes  donde ¢l endosulfan
nosee una estructura triciclia condensada, mientras gue et fipronil corresponde 4
un aril pirazol. gue no posee ciclos condensados
para (00-173100G)
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el ttametoxan comprende una estiuctura completamente diferente dado gue tiene
un heterocilo de cinco miembiros con sustituyente cloro unido a una nitro-
oxadiazinimina, mientras que en los otros compuestos se tiene una cloropiridina
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clorfenamidina corresponde a un compuesio del tipo de las fenil-ureas. mientras
que el amitraz v & clordimeform son compuestos del tipo de las formamidinas,

Se suma a lo anterior. que la forma como se presenta la reivindicacion
independiente conduce a multiples composiciones insecticidas, dado que se
nueden combinar compuestos de formula I, con cada unc de fos correspondientes
compuestos seleccionados para tal efecto, o con mezclas de los mismos en razon
a que se indica que se puede realizar con "uno o mas compuestos de...”

De otra parte, como ya se habia expresade en el Oficic No. 10965, no se
encuentra suficierte sustento técnice en ef capitulo descriptivo que demuestre que
toda esa amplia gama de posibles mezclas, de acuerdo a lo reivindicado.
presente efecto sinérgico, los ejemplos que se muestran no son representativos
frente a las posibles mezclas resultantas. de acuerdo con el contenido de 1as

refvindicaciones.

Teniendo en cuenta lo anterior se concluve gue las divisionales allegadas no
presentan unidad de invencion, no cumpliendo asi con el articulo 25 de ia Decision
486 de 2000, razon poria cual, es del caso su rechazo.

Consecuentemenie. las objecionss trasladacdas en el Oficio 10065 quedan
vigentes en su lotalidad v el presente analisis se realizara con las reivindicaciongs
originales.
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3. Sobre el capitulo descriptivo

El articulo 28 de la Decisior 486 establece: "La descripcion debera divulgar [
invencion de manaera suficientemente clara y completa para su comprension y para
que una persona capacitada en fa maieria técnica correspondiente puada

ejecutaria.. ”
Respecto a la descripnion sedala ¢ Tribunal de Justicia de ia Comunidad Andina

“La nofmativa comtnitaria conlemipia que 3 afecius una dsscrpoion de la
invencion, el cual es un requizie de forma gua no pueds sar omitrio en la soldud
porgue s la via a Laves de 12 cugl los interesadog puaden recibin nformacion
suficiomie v Compicia acerca o 1as reglas tecncas que constituyen |a invencion
Asimisre, la deseipoon constituye b factor relevante at fijgr ¢! dmhito de 1a
patents "

En efecto, en el capitulo descriptivo no existe el suficiente sustento técnico que
damuestre que ese ilimitado numerc de mezclas que se pretende proteger,
presente sinergismo.

4. Sobre el capitulo reivindicatorio

El articulo 30 de la Decision 486 sefiala que: “Las reivindicaciones definiran ia
maleria que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y
estar enteramente sustentadas por la descripcion.” (Subrayados fuera de texto

original}

Al respecto ha sefalado el Tribunal Andino de Justicia lo siguiente:

" las reivindisaciones constiluyen. juridicamente hablando. el elemento de mayor
importancia dentro de una solicitud de patenta. pues &n gllas. el axaminador
tecnico de patentes encontrard los glementos NECesarios para detarminar 1o qus
se pretende natenlar el alcance oz la irvencian v su definicion para efactos de
anptrar al analiss ~omparative raspects dal sstado de la tBonica Esto &8s pac

caiandicar [0 202 Lo oansiderd anavo v con mvael inventee

{ ias remndinaciones conaliuyen pane esencial de la respacliva solicilud
dohida 2 quo dehmitan ol campo do la patente y especfican ia redla teonica que s¢
dosea patentar, razones por as cnales estas dehen o suficientemante Claras v
concisas. Su fundamento radice pues en la descripcion respeciiva, de forma tal
gque el alcance de la reivindicacion corresponda f Se juslifique con el contenido de
aguella” (Proceso 106-1°-2002, publicado en la G.C.AC. N° 892, de 31 de enero
de 2003, patente: BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO™Y

P Dinesa 155 1D 20045
? Erocesn 156 1P 2003
Y Procese 197 1P 2007
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En el presente caso. v en razén a gue no se aceptan las sclicitudes divisionales.
continfian vigenies las observaciones trasladadas en los oficios Naos, 3084 de
marzo 16 de 2006 y 10835 de 28 e septiembre d= 2006, FPor o tinto, = capitin 7

repsindicataric objetn e analicis (foling 253 a 257V continua pressntanddo i

rsmos defectos.

En afecto. la reivindicacion 1 s muy general por cuante no delimita el alcance de
la invencicn, puesto aue abarca diez grupos de compuestos gueé corresponden &
funciones guimicas diferentes, y no se especifican los compuestos. Tampoco
existe suficiente susiento en et capitulo descriptive gue permita determinar gue
toda esa amplia gama de mezclas posibles. de acuerdo a lo reivindicado,
presenten efecto sinérgico, solo se muestran unos eemplos que no resultan
suficientemente representativos de acuerdo al gran numero de mezclas posibles.

Con respecto a la férmula estructural, no es clara la forma como se indica que “la
configuracion de linea punteada C===N representa un enlace dobie o un enlace
simpie”. teniendo en cuenta gue en fa formula no aparece el enlace representade
de tal forma. Lo gue alii se muestra. es un enlace formado por una linea continua y
una punteada. lo cual de acuerdo a lo contemplado en la reivindicacion 2
representa un enlace doble, asi entonces, no es congruente la forma de
representario en la estructura, con lo indicado por la reivindicacidn 1, y lo senalado
en la reivindicacion 3. Por su pare. tampoco se indica cuando dicho enlace
corresponde a un enlace sencillo, como queda la formula estructural con respecto
a los atomos de C y N que conforman dicho enlace. puesto que debe entonces
completarse |a valencia de cada unc de ellos con algun sustiluyenta,

De otro lado. lag reivindicaciones de método para el contiol de insectos, asi como
para la proteccior de plantas de la infestacion de insecios, son muy gengrales.
no cefinen una forma de realizacion espacifica. es de anotar, gque ¢l método no s2
caracteriza por el iipe de nroducte o compuesto quea se aplique.

Schre la reivindicacion 7 cabe deci. gue esta se encabeza como “un metedo para
el control sinérgico de insectos”. 1o cual no es claro, por cuanto taenicamenta un
"control singrgica de insectos” no tiene ningun significado. Es necesario recordar,
que las reivindicaciones deben ser claras y concisas por si mismas,

Asi las cosas. las reivindicaciones no definen en forma clara y concisa la materia a
proteger, razon por la cual, no cumplen con lo dispuesto en el articulo 30 de 1a
Decision 486 de 2000.

5. Unidad de invencién

El articulo 25 de |a Decision 486 sefiala lo siguiente: “La solicitud de patente solo
podra comprender una invencion o un grupo de invenciones relacionadas entre si,
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de manera que canforman un Ges concepio mventivo,” Asi entonces, la solicitud
solo debe referirse a una invenmdn o a un grupo de invenciongs relacionadas
antre si. con el iin de aue conformen un Unico concepto inventivo o unidad de
nvencion.

Sobhre el requisito, ha sefiatado el Tribunal de Justicia Andina lo siguiente:

“Bn cuanto 5 la unidad de la invencién, la solicitud sélo podra referirse & una
invencion ¢ a un grupo de invenciones relacionadas entre si. de tal manera que
conformen un linico concepto inventivo general o unidad de invencion,

"Para determinar la unidad de la invencién, la doctrina ha sehalado que se entandera
que existe tal unidad ain cuando Ja solicitud contenga reivindicaciones
independientes de distintas categerias. siempre que dichas reivindicaciones estén
vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepcion inventiva. Sg
entanderd que hay unidad ds la invencién en las solicitudes que contengan
reivindicaciones independientes &n tas siguientes combinaciones, sin gue esta lista

sea limitativa:®

Tal como se habia sefialado, el capitulo reivindicatorio sobre el cual se realiza el
estudio no tiene unidad de invencion, dade gue comprende una amplia gama de
mezclas diferentas, teniendc en cuenta que la composicién comprends
compuestos antagenistas de! canal de sodio de férmula L los cuales se combinan
con compuestos agrupados de acuerdo a grupes funcionales diferentes como:
iretroides, carbamatos. nucleopolihedrovirus ete.. es decir. que con cada uno de
ellos se tiene una combinacion. A lo anterior deba sumarse ¢l hecho, de que &
hien dentro de cada grupo se puede tener alguna analogia en cuanto a un grupo
funcional especifizo. no necesariamente los compuestos presentan estrusiuras
guimicas similares, por lo tanto. aun dentro de un misme grupo se tienen
compuestos estructuraimente diferentes, todo o cual conduce a un nomerc
limitado de posibles composiciones.

No obstante existir falta de unidad de invencion a priori. cabe anotar que los
compuastos de férmula | son conocidos en el arte previo, de manera que tampoto
puede considerarse que dicho compuesto conforme un Unico concepto comtn
nuevo e inventivo. en todas las posibles mezclas. Ademas, la forma de accion de
dichos compuestos, asi como el efecto sinérgico, no constituyen el concepto
comun inventivo, pues estos son resultado de la combinacion especifica de los
compuestos y de las propiedades de los mismos.

En materia de patentes, para que exista un Unico concepto comun inventivo, el
elemento novedoso e inventivo debe estar presente en todas las reivindicaciones.
asi como también en el caso de las mezclas en ¢ada una de ellas, de manera que
dicho elemento novedoso e inventivo comun debe estar presente en todas las

Y pracaso 156 1R 2006
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mezclas Ahora bien, las mezclas que se estan reivindicande en la solicitud ro
presentan este elemente nuevo e inventivo, por cuanto lo anico en comun que
poseen son los compuestos de formula |, gue no son nuevos ni inventives. En este
punto es importante aclarar, que no se debe confundir el concepto de unidad de
invencion con el de patentabilidad, el hecho de indicar que los compuestos son
conocidos no implica que se este afectando la patentabilidad. como ya se explico,
lo que significa es que entre toda esa amplia gama de mezclas que se pretende
proteger no existe un concepto comun inventivo, por tanto se estan contemplando

, invenciones diféefentes. De otra parte, se trata de compuestos que

- estructuralmente son diferentes, de manera que tampoco existe una rejacion
técnica entre las mezclas para que exista la unidad de invencion. por tanto una
cosa es la afectacidn de la unidad de invencion y otra muy diferente Ia
patentabilidad. Finalmente, cabe aclarar que no se puede afirmar como lo hace ¢
inleresado. que el efecto sinérgico se conglittya en of conceplo comun inventivo,
pordue s asi fuera toda mezcla que presente sinergia podria ser centemplada an
una unica solicitud; es de anota nuevamente que el efecto sinergico es el
resultado de la mezcla especifica de dos o mas componentas aclivos y 1o glie s&
protege como invencion es la composicion, ne el efecto sinérgico gque pueda tersr
£S3 COMPOSICION.

6. Sobre 1a respuesta del solicitante

En primer lugar cabe aclarar, que no se ha rechazado la solicitud divisional por no
cumplir los requisitos de patentabiliclad. El rechazo. tal como se traslado en los
correspondientes oficios. se debid a que no se realizd una division adecuads de 1a
materia.

Argumenta el solicitante, gue no hay un sustento juridico dentro de la normatividad
que regula la propiedad industiial, especificamente las patentes. para rechazar
una solicitud divisional porque no cumple con los requisitos de patentabilidad.
Agrega el solicitante, que se viola el articulo 29 de la Constitucidn Nacicnal, por
gue no se le brindé la oportunidad de presentar sus argumentos de defensa.

Al respecto cabe indicar. que el rechazo se debié a que la solicitud divisional
presentada por el solicitante. como consecuencia de un requerimiento
previamente efecluado, acorde al articulo 45 de la Decision 486, no subsana las
objeciones técnicas sugeridas por la Division de Nuevas Creaciones, subsistiendo
el incumplimiento de los requisitos hecesarios para la continuacion detb tramite,
gstos son. unidad de invencion v claridad.

Ahora bien, con el propésito de que se subsanara la falta de claridad y de unidad
de invencian, para poder continuar con el estudio de patentabilidad, ia Division de
Nuevas Creacionzs requirid en tres oportunidades al solicitante, quien en las
correspondientes respuestas, no acatd lo sugerido por dicha Division.
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Asilas cosas, el solicitante tuvo varias oportunidades para presentar argumentos y
ajustar la solicitud de acuerdo a los requerimientos de claridad y unidad de
invencion. necesarios para poder continuar con el estudio de patentabilidad de
cada una de fas solicitudes resultantes de ta division.

Con respecto a los argumentos relacionados con los pirelroides, en el documento
aportado por el interesado se expresa claramente que se entiende por ‘piretroides:
denominacion de compuestos sintéticos pafilos con afinidad estructural proxima o
Injana....", vy se indica también que "medianie variacion de los componentes
alcoholes v la introduccion de haldgenos se alejaron los piretroides en su
estructura cada vez mas de su modelo natural”, 1o cual muestia claramente gue =
hacho de que se designen como piretroides no implica gue sean estructuraimante
similares. por el contrario se deriva de lo divulgado en dicho documento gue na
necesanamente guardan relacion estruciural. vy en este senlido las mezclas
sonsistentes en compuestos de farmuia |y un piretroide. no guardan unidad de

invancion,

Finalmente argumenta al sclicitante. que las concesiones extranjeras sugieren el
reconocimiente de la existencia de unidad de invencion de la presente solicitud,
sefialando a su vez gue la solicitud originalmente presentada en el presente
tramite fue concedida tal cual en la Oficina Europea de Patentas,

Cabe indicar en primer lugar, que el capitulo reivindicatorio original del presente
tramite, difiere en gran medida del capitulo reivindicatorio de la solicitud concedida
en la Oficina Europea de Patentes. Se suma a lo anterior, gue en la oficina
europea en el momento de realizar {a blsqueda en el estado de la técnica, ésta se
realizo parcialmente y se requirid al sclicitante para el pago de las lasas
correspondientes a las busquedas restantes, dado que no habia unidad de
invencion, luego de lo cual se realizé el estudio de patentabilidad para determinar
novedad. nivel inventivo y aplicacion industrial.

En este orden de ideas. se concluye gue la solicitud no cumple las disposiciones
de los articulos 25. 28 y 30, por las razones antes expuestas. Ademas. los
comentarios y correcciones allegados no subsanan en forma alguna las
chijeciones planteadas en ellos.

En consecuencia vy por todo o expuesio anteriormente, se niegan [as
reivindicacionas 1 a 10, correspondientes a los folios 253 a 257.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar ef privilegio de patente de invencion a la creacion

denominada: "COMPOSHCIONES INSECTICIDAS SINERGICAS QUE
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COMPRENDEN UN ANTAGONISTA DEL CANAL DE SODIO NEURONAL Y UN
INSECTICIDA",

ARTICULO SEGUNDO; Notificar personaimente a la doctora Alicia Lloreda
Ricaute, en su calidad de apoderada de la sociedad WYETH HOLNNGS
CORPORATION. o a quien haga sus veces, £l cenlemdo de la presente
resolucion. entregandcle copia de ia misma, advirigndeole que contra ella proceds
el recurso de reposicion ante 2l Superintendente de industia v Comercio al

momanta de notifizarse o dantro de los & rlias habiles siguientes

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C.,alos 29 FEB. 2009
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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIAYY COMERCIO,
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GUSTAVO VALBUENA QUINONES

Doctora

ALICIA LLOREDA RICAUTE
Calle 72 No. 5-83. Piso 5.
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