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Por la cual se deniega una Patente de Invencion

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 10 de octubre
de 2016, con el N° NC2016/0002834, por ARYSTA LIFESCIENCE, entr6 a fase
nacional la solicitud de patente de invencién titulada “COMPOSICION HERBICIDA ",
que corresponde a la solicitud internacional que corresponde a la solicitud internacional
PCT/FR2015/050606 del 11 de marzo de 2015.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la
Propiedad Industrial N° 783 el 9 de febrero de 2017, sin que se hubieran presentado
oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N°4683, notificado el
20 de abril de 2018, se requirid al solicitante en los términos del articulo 45 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina para que presentara(n)
respuesta a las observaciones de caracter técnico, relacionadas con la patentabilidad
o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisidon para la concesion de
la patente.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2016/0002834 el
11 de septiembre de 2018, respondié oportunamente el requerimiento formulado y
presenta nuevas reivindicaciones 1 a 9 que reemplazan las originalmente presentadas,
atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo.

Sin embargo no se acepta el nuevo capitulo reivindicatorio presentado, comoquiera
gue no se ajusta a las prescripciones contenidas en el articulo 34 de la Decision 486,
toda vez que la solicitud no divulga un método de aplicacién que comprenda las tres
etapas reclamadas: proporcionar, diluir y rociar la composicion herbicida reivindicada
y la descripcion no presenta ningun ejemplo de un método que comprenda dichas
etapas, en ninguna parte se divulgo una etapa de diluciéon ni una etapa de rocio, la
divulgacion inicial hacia referencia al uso de la composicion, por lo cual se considera
que existe una ampliacion del objeto de la solicitud. En consecuencia, se tendra en
cuenta el capitulo reivindicatorio presentado con el radicado N° NC2016/0002834 del
27 de enero de 2017.
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QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por
la Comisién 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 aplicacion
industrial’.

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 13 incluidas en el radicado bajo
el N° NC2016/0002834 del 27 de enero de 2017, no cumplen los requisitos indicados.
Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1 Objeto de la invencién

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de composiciones
herbicidas que tengan una mejora sustancial en el tratamiento de malezas.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una
composicién herbicida que comprende: un primer compuesto que pertenece a una
familia de ariloxifenoxipropionatos y un segundo compuesto que pertenece a una
familia de ciclohexanodionas, donde el primer compuesto y el segundo compuesto
estan en una relacion de alrededor de 1:1,5 a alrededor de 1:4 respectivamente.

6.2 Reivindicaciones relativas a un uso (Art. 14 Decision 486)

Tal como esta contemplado en el articulo 14 de la Decision 486, los usos no son
susceptibles de proteccion, dado que se protegen productos y procedimientos. Pese a
que las reivindicaciones 9 a 13 indican en su preambulo que se refieren a un método
e involucran un “paso” de proporcionar la composiciéon, la etapa esencial de dicho
método es la de “aplicar” dicha composicion, lo cual realmente hace referencia a la
forma de utilizar la composicion de la reivindicaciéon 1. Asi las cosas, las
reivindicaciones 9 a 13 no son patentables teniendo en cuenta que hacen referencia al
uso de la composicién herbicida de la reivindicacion 1.

6.3 Determinacion del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 11 de marzo de 2014, que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de informacién con que se cuenta, se encontraron los siguientes
documentos que anticipas el objeto de esta solicitud:
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item Documento Titulo Fecha de Publicacién
Method for controlling grass weeds
comprising administering synergistic

D1 US5629262 1997-05-13
amounts of two cyclohexenone
herbicides
D2 CN102696617 Clethodim-acetochlor-quizalofop-p-ethyl 2012-10-03

composite missible oil

El documento D1 divulga composiciones herbicidas que comprenden un derivado
ariloxifenoxipropionato y un derivado de ciclohexanodionas. (Reivindicaciones y
ejemplos).

El documento D22 divulga composiciones herbicidas que comprenden un derivado
ariloxifenoxipropionato y un derivado de ciclohexanodionas (resumen, reivindicaciones
y ejemplos).

6.4 Novedad (Art 16 Decision 486)

Segun lo dispuesto en el articulo 16 de la Decision 486: “Una invencion se considerara
nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprendera todo 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 solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad
reconocida’.

En el presente caso, la composicion reclamada en la solicitud no es nueva, teniendo
en cuenta que la reivindicacion 1 esta referida a: “Una composicion herbicida que
comprende: un primer compuesto que pertenece a una familia de
ariloxifenoxipropionatos y un segundo compuesto que pertenece a una familia de
ciclohexanodionas, donde el primer compuesto y el sequndo compuesto estan en una
relacion de alrededor de 1:1.5 a alrededor de 1:4 respectivamente.” (Radicado N°
NC2016/0002834 del 27 de enero de 2017).

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas
esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 1, y las
reveladas en los documentos D1y D2 que representan el estado de la técnica:

' https://patents.google.com/patent/US5629262A/en?0q=US5629262+
2 https://patents.google.com/patent/CN102696617A/en?0q=CN102696617
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Tabla 1. Comparacioén de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales D1 (columna 5, lineas 13, 14, 39y 45) D2 (resumen)
Composicion herbicida Composicion herbicida Composicion herbicida
Primer compuesto que | Ariloxifenoxipropionato Ariloxifenoxipropionato
pertenece a una familia de | Fenoxaprop-p-etil; Fluazifop-p-butil; y Quizalofop-p-etilo
ariloxifenoxipropionatos Quizalofop

Segundo compuesto que | Ciclohexanodiona Setoxidim o Cletodim | Ciclohexanodiona Cletodim
pertenece a una familia de
ciclohexanodionas

El primer compuesto y el | Cletodim 0.0125-0.08 Ib/acre 6 a 12 por ciento de Cletodim
segundo compuesto estan | Setoxidim 0.02-0.13 Ib/acre y del 3 a 13 por ciento de

en una relacibn  de | Fenoxaprop-p-etil 0.02-0.033 Ib/acre Quizalofop-p-etilo.

alrededor de 1:1.5 a | Proporciones de combinacién varian Proporcién de combinacion
alrededor de 1:4 | entre 1.6 a 2.64 2.16

respectivamente 1.08

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales de la composicién de
la reivindicacion 1 habian sido divulgadas previamente en cualquiera de los
documentos D1 o D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Asimismo, los documentos D1 y D2 divulgan las caracteristicas de las reivindicaciones
dependientes asi:

e Reivindicaciones 2 y 3 referidas a la proporcién de combinacion. Divulgadas en
el documento D1 columna 5 y en el documento D2 en el resumen.

¢ Reivindicacion 4 a 6 referidas a los componentes especificos de la composicion.
Divulgados en el documento D1 columna 5y en el documento D2 en el resumen.

e Reivindicacién 7 y 8 referidas a la concentracién de los componentes de la
composicion. Divulgados en el documento D1 columna 3 y 5.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 8 no mencionan alguna caracteristica que haga
nueva la composicién de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que no son
nuevas.

6.5 Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante indica que ha modificado el capitulo reivindicatorio y que “...éste no
constituye de ninguna manera una ampliacion al alcance de la solicitud, tal como fue
originalmente presentada, toda vez que define claramente el objeto de la presente
invencion de acuerdo con las ensefianzas del capitulo descriptivo.” Es Despacho
aclara que las nuevas reivindicaciones si implican una ampliacion de la materia
originalmente presentada dado que el método reclamado ahora incluye las etapas de
preparar, diluir y rociar la composicion herbicida de interés. En ninguna parte de la
solicitud inicial se divulgaron las etapas de diluir o rociar la composicidon. En este
sentido el nuevo capitulo reivindicatorio no es aceptado. Asimismo, se reitera que el
meétodo de aplicacién de la composicién herbicida corresponde al uso de esta.
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Ahora bien, frente a los argumentos a favor de la novedad de la composicion de interés,
este Despacho reitera que los documentos D1 y D2 afectan la novedad de la
composiciéon herbicida, objeto de invencion.

En la argumentacion presentada el solicitante indica que su composicion herbicida es
nueva frente al documento D1 puesto que alli no se divulgan todos los posibles
compuestos a emplear por la composicién reclamada, ni se hace una seleccién
especifica de compuestos, ni se hace mencién explicita de las proporciones en las que
se van a encontrar los compuestos de la composicion, e insiste que “...si D1 llegara a
divulgar la combinacion de cletomid con quizalofop-p-etilo, dicho documento divulga la
utilizacion de estos compuestos en un rango de 0,08 Ibs/acre y 0,004 Ibs/acre,
respectivamente, lo que equivale a una relacion de 1:20, lo cual no es igual o siquiera
cercano a la divulgacion de la presente solicitud.”

Frente a estos argumentos esta Oficina mantiene su posicion frente a que el
documento D1 si divulga composiciones que comprenden un primer compuesto que
pertenece a una familia de ariloxifenoxipropionatos, tales como Fenoxaprop-p-etil;
Fluazifop-p-butil; y Quizalofop y un segundo compuesto que pertenece a una familia
de ciclohexanodionas, tales como Setoxidim o Cletodim. Contrario a lo que afirma el
solicitante D1 si hace referencia especifica a ariloxifenoxipropionatos y a
ciclohexanodionas. Ademas, divulga proporciones sinérgicas de combinacion, se llama
la atencidn del solicitante frente a que cletodim se administra en una concentracion
entre 0.0125-0.08 Ib/acre y Fenoxaprop-p-etil se encuentra en una concentracién
preferida de 0.02-0.033 Ib/abre, de modo tal que la proporcion de mezcla podria estar,
por ejemplo, entre 1.6-2.64, asi: 0.02 Quizalofop/ 0.0125 clotodim = 1.6. Se le aclara
al solicitante que la proporcion de combinacion se reclama
ariloxifenoxipropionatos/ciclohexanodionas “...donde el primer compuesto y el
segundo compuesto estan en una relacion de 1:1,6 a 1:4 respectivamente” y no al
reves.

Frente al documento D2, el solicitante argumenta que tampoco afecta la novedad de
la materia reclamada y resalta que “...El documento D2 ensefia una composicion que
comprende cletodim, acetoclor y quizalofop haloxifop, ademas
dodecilbencenosulfonato de calcio y fenetil fenol polioxietileno éter... Ademas, dicha
composicion requiere varios componentes adicionales que no son necesarios en la
composicion de la invencion, por lo que es evidente que las dos composiciones son
completamente diferentes.”

Esta Oficina aclara primero, que la composicion de la reivindicacion 1, se reclama de
manera abierta asi: “Una composicion herbicida que comprende: un primer compuesto
que pertenece a una familia de ariloxifenoxipropionatos y un segundo compuesto que
pertenece a una familia de ciclohexanodionas...” es decir, el conector utilizado “que
comprende” es abierto, lo cual indica que la composicion herbicida reclamada puede
incluir otros componentes.

Pagina 5 de 6

Sefior ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales:

wwwsic.gov.co ~ Teléfono en Bogotd: 5920400 - Linea gratuita a nivel nacional: 018000910165 Nuestro aporte es fundamental,
al usar menos papel contribuimeos

. . . con el medio ambiente
Direccidn: Cra. 13 # 27 - 00 pisos 1, 3, 4,5, 6, 7 ¥ 10, Bogotd D.C.- Colombia - Teléfono: (571) 5870000 - e-mail: contactenos@sic.gov.co e’




*\ GOBIERNO
QS DE COLOMBIA

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resolucion N° 5644
Ref. Expediente N° NC2016/0002834

Y segundo, que el documento D2 es claro en divulgar combinaciones entre Quizalofop-
p-etilo y Cletodim, en una proporciéon de combinacion entre 1.08-2.16, por ejemplo,
cuando se mezclan 13% Quizalofop-p-etilo/ 6% Cletodim = 2.16. En este sentido, este
Despacho ratifica que el documento D2 afecta la novedad de la composicidn de interés.

En conclusién, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtuan
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
“COMPOSICION HERBICIDA”.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucion a ARYSTA
LIFESCIENCE, 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 diez (10) dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 11 de abril de 2019

ANDRES BARRETO GONZALEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
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