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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resolucion N° 22707

Ref. Expediente N° NC2019/0012346
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:

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 1 de noviembre de 2019, con
el N° NC2019/0012346, por CORTEVA AGRISCIENCE LLC, entr6 a fase nacional la
solicitud de patente de invencion titulada “USO DE UN COMPUESTO DE PICOLINAMIDA
ACICLICA COMO FUNGICIDA PARA EL CONTROL DE HONGOS FITOPATOGENOS
EN CULTIVOS EN HILERA", que corresponde a la solicitud internacional que corresponde
a la solicitud internacional PCT/US2018/030556 del 2 de mayo de 2018.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 883 el 17 de
enero de 2020, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N°10690, notificado el 12 de julio de
2021, se requirid al solicitante en los términos del articulo 45 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de
caracter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos
establecidos por esta Decision para la concesion de la patente.

Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2019/0012346 el 17 de
noviembre de 2021, respondié oportunamente el requerimiento formulado y presentoé las
reivindicaciones 1 a 3 que reemplazan las originalmente presentadas. Posteriormente,
mediante escrito radicado bajo el N° NC2021/0015604 el 22 de noviembre de 2021, el
solicitante presento las reivindicaciones 1 a 3 para que sean tenidas en cuenta al momento
de realizar el examen definitivo de la solicitud. Se acepta este ultimo capitulo
reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en
el articulo 34 de la Decision 486.

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 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”.

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 3 incluidas en el radicado bajo el N°
NC2021/0015604 el 22 de noviembre de 2021, no cumplen los requisitos indicados. Lo
anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Objeto de lainvencion

El problema planteado en esta solicitud consiste en la hecesidad de fungicidas que tengan
mejor rendimiento, sean mas faciles de usar y mas econémicos.
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Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una composicion
para controlar enfermedades fungicas en un cultivo en hilera.

Reivindicaciones (Art. 30 Decision 486)

En virtud de lo dispuesto en el articulo 30, de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina que sefala: “Las reivindicaciones definirdn la materia que se desea
proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente
sustentadas por la descripcion. Las reivindicaciones podran ser independientes o
dependientes. Una reivindicacion sera independiente cuando defina la materia que se
desea proteger sin referencia a otra reivindicacion anterior. Una reivindicacion sera
dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéendose a una
reivindicacion anterior. Una reivindicacion que se refiera a dos o mas reivindicaciones
anteriores se considerara una reivindicacion dependiente multiple”.

La reivindicacion 3 no cumple con el requisito de sustento en la descripcion porque incluye
la adicidon de otros ingredientes activos insecticidas, herbicidas o fungicidas; sin embargo,
nada en la descripcion sustenta combinaciones con otros ingredientes activos.

Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 2 de mayo de 2017 que corresponde
a la fecha de presentacion de la solicitud de prioridad.

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 Publicacion
D1 | W02016122802 | PICOLINAMIDE COMPOUNDS 4 de agosto de 2016
WITH FUNGICIDAL ACTIVITY

El documento D1 divulga compuestos de picolinamida de formula (1)

X @]
| R. H

Y’N 0 Riz
R1 Ry Rs Ry

(Resumen).
Nivel Inventivo (Art. 18 Decision 486)

Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la Decisidén 486: “Se considerara que una invencion
tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia
técnica correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado
de manera evidente del estado de la técnica”.

https://patents.google.com/patent/W02016122802A1/fr?00=W02016122802
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En el presente caso, la composicién reclamada en la solicitud no tiene nivel inventivo,
teniendo en cuenta que la reivindicacion 1 esté referida a:

La reivindicacion 1 consiste en: “Una composicion para controlar enfermedades fungicas
en un cultivo en hilera que esta en riesgo de enfermarse que comprende el compuesto |
y un tensoactivo adyuvante

HsC.. O~ CH
3 o 3

Compuesto I

en donde
el compuesto | es eficaz contra un patdgeno flngico vegetal; y
la concentracion del tensoactivo adyuvante en la composicion es de 0.01 a 1.0% en

volumen.”
(Radicado N°NC2021/0015604 el 22 de noviembre de 2021).

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas esenciales
de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 1, y las reveladas en el
documento D1 que representa el estado de la técnica:

Tabla 1. Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales D1
Composicion Composicién [0005]

HiCr g o§(/0H3

N
O CHs; l
F
Compuesto I F
Compuesto 145
Tensoactivo adyuvante Tensoactivo adyuvante
0.01 a 1.0% en volumen 0.01 a 1.0% en volumen

[0038]

D1 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencion definida en la
reivindicacion 1 porque divulga una composicion que comprende un derivado de
picolinamida formulado en combinacidén con un tensoactivo adyuvante ([0005], compuesto
145, [0038], ejemplos y reivindicaciones.

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 1 y la composicion divulgada
en D1 consiste en la seleccién especifica de componentes en la composicion.
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No se observa un efecto técnico asociado a la diferencia

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencién se puede
formular asi: ¢ Cémo modificar la composicién conocida en D1 con el fin de obtener una
alternativa?

Sin embargo, formular especificamente el compuesto 145 en combinacién con un
tensoactivo adyuvante ya se encuentra claramente sugerido en el mismo documento 1.
Ademas, en D1 se indica que estos tensoactivos son incluidos como mejoradores de la
eficacia del ingrediente activo porque mejoran la deposicién, humectacion y penetracion
de los compuestos en el cultivo y el organismo de destino [0038]. Por lo cual la seleccién
de la composicion reclamada es obvia a partir del documento 1 y un eventual efecto
tambien lo es, con lo cual se concluye que la composicién de la reivindicacion 1 se deriva
de manera evidente a partir de D1, no provoca un efecto técnico inesperado o
sorprendente que pueda entenderse como un salto cualitativo en la técnico y carece de
nivel inventivo.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 4 no mencionan alguna caracteristica que, junto
con las caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte nivel inventivo al
producto de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

Respuesta a los argumentos del solicitante

En cuanto a la falta de sustento en la descripcién

El solicitante indica que:

“En cuanto a la objecién de la Examinadora acerca de la inconsistencia entre la Reivindicacion 3
y el Capitulo Descriptivo segun la cual esta reclama otros ingredientes activos insecticidas,
herbicidas o fungicidas que carecen supuestamente de sustento, quisiera expresar mi desacuerdo
ya que la Descripcion si divulga una composicion que comprende el Compuesto | junto con un
ingrediente activo agricola adicional.

Puntualmente, en la pagina 7, lineas 4 — 13 y en la pagina 10, linea 12 a la pagina 14, linea 12 del
Capitulo Descriptivo se evidencia una combinacién opcional con diferentes tipos de pesticidas. En
la pagina 7, lineas 14 a la pagina 10, linea 13 del Capitulo Descriptivo, se muestra una
combinacion opcional con una lista de diferentes fungicidas. Finalmente, en la pagina 14, linea 13
a la pagina 18, linea 12 del Capitulo Descriptivo se muestra una combinacién opcional con una
lista de diversos herbicidas.”

Esta Oficina le reitera al solicitante que la materia de la reivindicacion 3 se considera una
extrapolacion que no tiene sustento técnico en la descripcidon. Pese a que en el capitulo
descriptivo se haya mencionado la opcidn de incluir otros ingredientes activos y se haya
hecho una lista de los mismos, el alcance de la materia divulgada nunca revel6 una
combinacion de ingredientes activos en particular y no hay evidencia de ningun desarrollo
de una combinacion de ingredientes activos. Por lo tanto, se concluye que el capitulo
reivindicatorio no cumplio con el requisito de sustento en la descripcion.

En cuanto a la pertinencia del documento 1

El solicitante indica que:

“Quisiera recordarle al Examinador que el Articulo 17 de la Decisién 486 establece que “Para
efectos de determinar la patentabilidad, no se tomara en cuenta la divulgacion ocurrida dentro del
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afio precedente a la fecha de presentacién de la solicitud del Pais Miembro o dentro del afio
precedente a la fecha de prioridad, si esta hubiese sido invocada siempre que tal divulgacién
hubiese provenido de: a) el inventor o su causahabiente (...)"

Teniendo en cuenta lo anterior, dentro del estudio de patentabilidad efectuado se tomé como fecha
de determinacion del estado de la técnica el 2 de mayo de 2017 (fecha de prioridad), razén por la
cual el afio de gracia iniciaria el 2 de mayo de 2016 y no se podrian tener en cuenta documentos
de uno de los inventores o titulares durante este lapso. Para este caso, el documento D1, que
tiene dentro de sus inventores a Chenglin Yao y Kevin Meyer y fue publicado el 4 de agosto de
2016, razén por la cual dicha anterioridad habria sido accesible al publico dentro del afio de gracia
gue preve el art. 17 de la Decision 486 de 2000.

En vista de lo anterior, solicito excluir del analisis al documento D1 ya que se comprende dentro
de las excepciones establecidas por el Articulo 17 de la Decisién 486."

Al respecto, esta Superintendencia debe indicar que tales argumentos no son de recibo y
en consecuencia el documento D1 es completamente valido, como, parte del estado de
la técnica determinado para la solicitud de patente de invencion bajo estudio, lo anterior
de conformidad con el siguiente analisis.

En primer lugar, es pertinente indicar que el documento D1 es el documento patente
contenido en la solicitud PCT/US2015/066760 presentado el 18 de diciembre de 2015 en
el marco del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes “PCT”, siendo objeto de
publicacién internacional bajo el N° W02016122802 el 4 de agosto de 2016. De igual
forma, es importante resaltar que la fecha para determinar el estado de la técnica de la
solicitud objeto del presente estudio es el 2 de mayo de 2017 que se corresponde a la
fecha de prioridad validamente invocada.

Asi las cosas, conviene poner de presente en segundo lugar que el hecho de que el
documento citado por anterioridad tenga como inventor, a uno de los mismos inventores
de los que ahora se indican en la solicitud bajo estudio, no invalida de ninguna manera la
pertinencia del documento D1, toda vez que la publicacién o divulgacién del citado
documento no fue realizada de manera accidental, sino, por el contrario, fue realizada en
debida forma, tanto en la solicitud internacional de la patente, asi como, de su entrada en
fase nacional dentro del radicado N° NC2017/0006845; por lo tanto, la interpretacion dada
por el apoderado de la solicitante no es correcta, pues, la valoracion del documento es
precisamente como documento patente, y no como, como documento no patente, por lo
gue ante tal panorama no se puede considerar que el documento D1 haya sido resultado
de una publicacién accidental o indebida.

Al respecto conviene poner de presente que tal argumentacion ha sido aceptada por parte
de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al indicar en su
interpretacion prejudicial proceso 264-1P-2019 del 4 de marzo de 2021, que la publicacién
de una patente no es una publicacidén inocua puesto que no es una publicacion accidental,
por lo tanto, no se encuentra entre los supuestos previstos en el art 17 de la Decision 486
de la Comunidad Andina, motivo por el cual, se reafirma una vez mas que el documento
D1 es un documento valido para ser considerado parte del estado de la técnica aplicable
a la presente solicitud bajo estudio.

Respecto a la falta de nivel inventivo

El solicitante explica que:

“D1 divulga una lista extensa de picolinamidas que puedan tener un mejor rendimiento, sean mas
faciles de usar y cuesten menos (Resumen). En la lista de picolinamidas que pueden ofrecer
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actividad fungica segun las ensefianzas de D1, se encuentra al Compuesto 145 que corresponde
al Compuesto | de la presente invencion. También, D1 insinda que las formulaciones pueden
contener adicionalmente tensioactivos adyuvantes en una cantidad entre 0.01 a 1.0 % en volumen
(Parr. [0038]).”

“De acuerdo con lo anterior, la presente invencién podria considerarse como una seleccion de los
componentes divulgados en D1. Sin embargo, cabe resaltar que el interés de D1 consiste en la
sintesis y preparacion de derivados de picolinamidas que tengan un mejor rendimiento, sean mas
faciles de usar y cuesten menos, motivo por el cual se proporcionan numerosos ejemplos de rutas
sintéticas (General Schemes, Pag 16-46) y caracterizacion de los compuestos obtenidos por
medio de técnicas como RMN y espectrometria de masas (Tabla 2). Asi entonces, D1 falla en
proporcionar prueba alguna que sugiera una mejora de actividad antifiingica del Compuesto 145
junto con algun adyuvante.”

“Adicionalmente, D1 proporciona un total de 554 compuestos derivados de picolinamida, sobre los
cuales no se muestra preferencia por ninguno. Un experto no estaria motivado a elegir con
precision al Compuesto 145 entre el resto de 554 opciones y comprobar su efecto antifingico en
conjunto con especificamente los tensioactivos adyuvantes probados en la presente invencion.
Dicha seleccion solo seria posible si existiera un conocimiento previo de la invencién, lo cual
implicaria la realizacion de un analisis retrospectivo, que no es un analisis valido de patentabilidad
en el campo de patentes.”

“La Examinadora afirma ademas que la composicién recitada en la Reivindicacion 1 no posee un
efecto técnico asociado a la seleccidn especifica de componentes. No obstante, esta afirmacion
ignora por completo los numerosos ejemplos proporcionados en el Capitulo Descriptivo de la
presente invencion, los cuales muestran claramente que el Compuesto | presenta actividades
antifingicas eficaces cuando se mezcla con un adyuvante tensioactivo en las cantidades
reclamadas. Llamo respetuosamente la atencion de la Examinadora sobre los resultados
obtenidos en las Tablas 2 y 3 del Capitulo Descriptivo, donde claramente se evidencia la actividad
fungica mejorada con formulaciones que incluyen los tipos de adyuvantes reclamados. Solicito al
examinador considerar que estos resultados demuestran que un experto en la técnica no podria
haber asumido que cualquier adyuvante funcionaria tan bien. Cualquier extrapolacién de D1 seria
en consecuencia, retrospectiva.”

Pese a que el solicitante cree que las ensefianzas del documento 1 son irrelevantes y no
ofrecen ninguna sugerencia para derivar de manera obvia la materia reclamada, esta
Superintendencia considera que la informacion de D1 es suficiente para que el técnico
medio derivara de manera obvia y sin mucho esfuerzo de su parte la composicion de esta
solicitud, esperando con plena expectativa de éxito encontrar una actividad fungicida. Esta
es efectivamente una patente de seleccion que no provoca un efecto diferente al conocido
en el estado del arte. Tal como se explic6 anteriormente el documento 1 divulga
especificamente el compuesto (3-acetoxi-4-metoxipicolinoil)-L-alaninato de (S)-1,1-bis(4-
fluorofenil)propan-2-ilo (compuesto 145) e indica claramente que las formulaciones de
esas picolinamidas fungicidas pueden contener tensioactivos adyuvantes en una cantidad
de 0,01 a 1,0 por ciento en volumen, basado en un volumen de pulverizacién de agua,
preferiblemente de 0,05 a 0,5 por ciento en volumen y explica ademas, que la adicion de
dichos tensioactivos adyuvantes mejoran la deposicion, la humectacion y la penetracion
de los compuestos en el cultivo y el organismo objetivo, listandose especificamente como
tensioactivos: nonilfenoles etoxilados, alcoholes sintéticos o naturales etoxilados, sales de
ésteres 0 acidos sulfosuccinicos, organosiliconas etoxiladas, aminas grasas etoxiladas,
mezclas de tensioactivos con aceites minerales o vegetales, concentrado de aceite
vegetal (aceite mineral (85%) + emulsionantes (15%)); etoxilato de nonilfenol; sal de
amonio cuaternario de bencil cocoalquildimetilo; mezcla de hidrocarburos de petrdleo,
ésteres de alquilo, &cido orgénico y surfactante anidnico; C9-Cn alquilpoliglucésido;
etoxilato de alcohol fosfatado; etoxilato de alcohol primario natural (C12-C16); copolimero
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de blogues EO-PO de di-sec-butilfenol; caperuza de polisiloxano-metilo; etoxilato de
nonilfenol + nitrato amaonico de urea; aceite de semilla metilado emulsionado; etoxilato de
alcohol tridecilico (sintético) (8EO); etoxilato de amina de sebo (15 EO) y PEG(400)
dioleato-99. Ver [0038].

En este sentido dicha informacion técnica va mucho mas alla de una simple insinuacion,
como lo plantea el solicitante, es en cambio una divulgacién clara y precisa que le indica
al técnico medio en la materia como formular esas picolinamidas. Ahora bien, la seleccién
del compuesto 145 se considera obvia ante la ausencia de un efecto inesperado, esta
seleccidn claramente estaria al alcance de los conocimientos de la persona normalmente
versada en la materia. Se aclara ademas que esta Oficina no ignoro los datos presentados
en la descripcion y que la afirmacion en cuanto a la falta de un efecto técnico no es solo
una frase recitada, es una conclusiéon a partir del analisis de los datos mostrados.
Brevemente, las tablas de actividad biologica estan mostrando actividad fungicida del
compuesto (1) en diferentes cultivos, efecto que ya era conocido desde D1.

En la tabla 1 se esta mostrando que, a mayor tasa de aplicacion, mayor control de la
enfermedad. En la tabla 2 se muestra igualmente que a mayor tasa de aplicacién hay un
mejor control de la enfermedad, la presencia o no de adyuvante no tiene efecto sobre el
porcentaje de control ya sea formulado como emulsion o suspension.

Las tablas 3 y 4 muestran igualmente una actividad fungicida, con un mejor control a
mayores dosis. Las demas tablas, muestran igualmente una pequefia tendencia de un
control mejorado de la enfermedad cuando se usan mayores dosis de aplicacion, y un
control mucho mejor comparado frente a un cultivo no tratado, pero todos estos datos
estan reflejando efectos esperados, efectos obvios; es evidente que el cultivo tratado
tenga un control de enfermedad mejorado o que se logre un mejor control con mayores
dosis de aplicacion de ingrediente activo, incluso si se observara un mejor control de la
enfermedad al tener un cultivo tratado con o sin adyuvantes, ese efecto seria esperado
tambien, dado que el documento 1 habia indicado que los adyuvantes mejoran la
penetracion del ingrediente activo y en ese sentido mejorarian su actividad. Queda claro
entonces que lejos de tratarse de una analisis retrospectivo, se realiz6 un analisis
basandose en las claras ensefianzas del documento 1.

En este orden de ideas, esta Oficina concluye que la materia reclamada es una seleccion
obvia a partir de las ensefianzas del documento 1, no provoca un efecto sorprendente o
inesperado que pueda entenderse como un salto cualitativo en la técnica y carece de nivel
inventivo.

Que de acuerdo con la modificacion presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo
el N° NC2021/0015604 el 22 de noviembre de 2021 y teniendo en cuenta el objeto de la
solicitud, se modifica el titulo de la invencion el cual quedara de la siguiente manera:
“COMPOSICION PARA CONTROLAR ENFERMEDADES FUNGICAS QUE COMPRENDE
UN COMPUESTO DE PICOLINAMIDA ACICLICA Y UN TENSOACTIVO ADYUVANTE”.

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

Resolucién N° 22707
Ref. Expediente N° NC2019/0012346
RESUELVE

ARTICULO 1: Denegar la patente de invencion a la creacion titulada “COMPOSICION
PARA CONTROLAR ENFERMEDADES FUNGICAS QUE COMPRENDE UN
COMPUESTO DE PICOLINAMIDA ACICLICA Y UN TENSOACTIVO ADYUVANTE”.

ARTICULO 2: Notificar el contenido de la presente resolucion a CORTEVA AGRISCIENCE
LLC, advirtiendo 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 25 de abril de 2022

Firmado digitalmente
por: ANDRES
‘ BERNARDO BARRETO
Aty W 9 GONZALEZ
, ) Fecha: 2022.04.25
SUPER|N?I!‘D?EEE:T'EAI:‘ERITIJUMEEI:‘I?#EEDMERCIU 170058 COT
Razén: Validez juridica.
Ubicacion: Bogota,
Colombia.

Péagina 8 de 8

Sefior chadsdar, pars hacer sequimisnbo 3 su soliciiud, I ariidad ke ofreca ks skyuienies Canalkes
wawsk govca ~ Tekifora :nnal:gmi BO1S02 04 00 -~ Linaagratuia 3 nkalnatonat o 20030 30 KL

es de todas de Colombia

Diraccian: Orai B #37- 00 pieos1, L 4,5, 6,7y 10, Bogotd D.C- ColomioR
Takdfanas: ~ &0 587 00 00 ~a-mialt contactenosflsk govea 1 EI futurn Gobiarno

Huesiro apore es fundamental,
. & usar menos papel coniribuimoes con al mad i ambients



	NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

		2022-04-25T17:00:58-0500
	Bogotá, Colombia.
	 Validez juridica.




