





Do 1imen Pembanding D1 (WO 2005/122769) berkenaan
de: an campuran insektisida sinergis yang terdiri dari etiprol
da sekurangnya satu bahan aktif lainnya yang dikenal
ter asuk dalam keluarga neonikotinoid maupun pada
pe: gunaan campuran tersebut untuk mengendalikan hama
bir tang. Suatu pengaruh insektisida sinergis telah
dif -lihatkan untuk kombinasi imidakloprid + Etiprol,
Kl anidin + Etiprol dan Tiakloprid + Etiprol. Walaupun
dis Hutkan bahwa bahan aktif lebih lanjut dapat ditambahkan
da suatu daftar yang luas dari bahan aktif lebih lanjut
de....kian diberikan, isotianil tidak disebutkan sebagai suatu
partner kombinasi dan tidak ada kombinasi spesifik terner
div gkapkan dan jadi juga tidak ada kombinasi terner yang
ter ri dari (A) Isotianil + (B) fipronil atau etiprol )
klc anidin atau tiakloprid. Maka D1 tidak memberikan suatu
mc vasi bagi seorang yang ahli dalam bidang ini untuk
me gharapkan suatu pengaruh sinergistik dari kombinasi
ter :r yang di klaim dalam satu set klaim yang di amandemen
ter--but.
Do imen Pembanding D2 (WO 2005/009131) berkenaan
der an kombinasi zat aktif fungisida dari Isotianil dan zat-zat
ins <ctisida yang dikenal dari delapan grup yang ada, termasuk
ne« ikotinoid dan turunan fenil-pirazola, Etiprola dan
Fir Hnil, yang memiliki sifat-sifat fungisida. Contoh biologis
yai diberikan hanya memperlihatkan suatu pengaruh
fur isida  sinergestik dari kombinasi Isotianil dan
Im._.akloprid. Juga tidak ada kombinasi terner yang terdiri
dar® (A) Isotianil + (B) fipronil atau etiprol + (C) klotianidin atau
tia...oprid.
Do 1imen Pembanding D3 (JP200761603), berkenaan dengan
su: a1 organisme berbahaya yang mengendalikan zat untuk
sav h yang dicirikan oleh kandungan Isotianil dalam
ko »oinasi dengan senyawa aktif secara herbisida, golongan
ins ttisida yang diungkapkan termasuk diantara golongan
leb lanjut, neonikotinoid dan fenil pirazol, misalnya fipronil
ate etiprol. Secara spesifik terungkap dengan data biologi
ad: 1h suatu kombinasi dari Isotianil + Imidaloprid +
he: _isida fentrazamid. Kembali tidak ada kombinasi terner
spc~*ik diungkapkan dan demikian juga tidak ada kombinasi
ter r yang terdiri dari (A) Isotianil + (B) fipronil atau etiprol +
(C) otianidin atau tiakloprid.
Ba a berdasarkan alasan tersebut diatas, invensi ini sesuai
de1 n amandemen klaim 1-10 atas tar~~apan hasil
per riksaan substantif tahap | adalah berbeda dari dokumen
per anding D1 sampai D3 dan dimana berisi suatu senyawa
ak  selanjutnya dari dokumen pembanding D1 hingga D3
da: keberatan Termohon atas langkah inventif pada hasil
per riksaan substantif tahap I dapat dikesampingkan dan
suc 1 tidak relevan lagi.
Ba a dalam surat tanggapan Pemohon terhadap hasil
per riksaan su’ tantif tal > I, sudah menjelaskan dan
me antisipasi seluruh keberatan Termohon dengan
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II.

1.

j.

membatasi klaim 1 dan klaim 12 awal telah dibatalkan,
seterusnya klaim 2-10 amandemen merupakan klaim turunan
ate mandiri yang merujuk pada klaim 1, hal ini telah diakui
oleh Termohon dalam surat Pemberitahuan Penolakan
Permohonan Paten tertanggal 12 Mei 2017 (lihat Bukti P7
poi~t 1 huruf a), seharusnya Pemohon diberi kesempatan
un.ak menanggapi kembali keberatan Termohon tersebut
karena pada hasil pemeriksaan substantif tahap I tidak
disebutkan alasan-alasan keberatan dari Termohon akan
tetapi Termohon melalui surat tertanggal 12 Mei 2017
me c=rbitkan surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan
Paten, padahal rentang waktu dari Pemohon mengajukan
tanggapan atas hasil pemeriksaan substantif tahap I dan surat
pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten 4 (empat) tahun
dari tanggal 28 Januari 2013 hingga 12 Mei 2017 masih
dimungkinkan untuk Pemohon menanggapi keberatan
Te1 10hon atas tanggapan hasil pemeriksaan tahap I tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran WIPO atas Paten
padanan PCT/EP08/10106 ditemukan paten padanan yang
telah diberi Paten pada Kantor Paten Korea dengan nomor
1020107013896 tanggal 13 Desember 2016.
https:/ /patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docld=WO?2
009074235&recNum=1&tab=NationalPhase&maxRec=&office=
&prevFilte.  %sortOption=&queryString= (lihat Bukti P6).

Surat pemberitahuan Peralihan Kuasa Pemohon yang
disampaikan oleh Kuasa Pemohon sebelumnya Setiawan Adi, S.H.
kepada Kuasa Pemohon yang baru Achmad Fatchy, S.H.

Bukti Qurat Kuasa dari Pemohon kepada Achmad Fatchy, S.H.
tertang_al 13 Februari 2018.

Berdasarkan data-data dan fakta yang ada dalam dokumen
Permoho: in Paten Nomor WO00201001872 dari Termohon antara
lain :

e Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor
W00201001872 yang dikeluarkan Termohon melalui surat
No.HK" 3-HI.05.C ~ 04.W0(C~)1001872-TP pada tanggal 12 Mei
2017, ng dalam isinya Termohon menyampaikan alasan-alasan
Penolakan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I tanggal 17 Oktober
2012, dilakukan terhadap klaim 1-12 asli seperti saat
diajukan, menyatakan dengan merujuk pada laporan
pendahuan internasional mengenai patentabilitas untuk
permohonan paten yang sepadan yang diajukan melalui
PCT dengan No. Aplikasi PCT/EP2008/010106, dimana
klaim 1-12 permohonan PCT tersebut sama dengan klaim
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srmohonan ini asli saat diajukan, bahwa klaim 12 tidak
~aru dan klaim 1-12 tidak mempunyai langkah inventif
berdasarkan dokumen pembanding sebagai berikut:

D2: WO 2005/122769 A
J3: WO 2005/009131A
J4: JP 2007 161603 A

emohon menanggapi tanggal 28 Januari 2013 dengan
iengirimkan satu set klaim 1-10 dan argumen dalam
ahasa Indonesia. Klaim 1 amandemen adalah mengenai
omposisi terner yang mengandung (A) isotianil, (B) etiprol
atau fipronil, (C) klotianidin atau tiakloprid, dan (D)
adjuvant, pelarut, pengemban, surfaktan atau pengencer.
Klaim 1 amandemen ini mempersempit klaim 1 sebelumnya
dengan membatasi komponen (C) dari sebelumnya adalah
senyawa neonikotinoid menjadi hanya klotianidin atau
tiakloprid serta menambahkan fitur dalam dari klaim 3
sebelumnya kedalam klaim 1 menjadi fitur (D) dalam klaim
1 amandemen.
- Ylaim 2-10 amandemen yang merupakan klaim turunan
-ari klaim 1 atau klaim mandiri yang merujuk pada klaim
1, pada dasarnya sama dengan klaim 2, 4-11 sebelumnya.

2. Termohon telah mempertimbangkan argumen Pemohon dan
menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Pemohon berargumen klaim 1 amandemen adalah inventif
karena contoh A-C menunjukkan efek sinergistik pestisida
lari komposisi terner tersebut dibandingkan komponen-
componennya secara individual, sedangkan contoh D
menunjukkan efek sinergistik pestisida dari komposisi
biner yang mengandung isotianil dan etiprol (keduanya
merupakan 2 dari komponen penyusun komposisi terner
dalam contoh A-C) dibandingkan isotianil dan etiprol
secara individual.

Argumen ini dianggap tidak cukup persuasif untuk
nemberikan langkah inventif pada klaim 1. Masalah yang
lipecahkan oleh invensi ini adalah penyediaan komposisi
‘erner dan hal ini dapat diduga oleh orang yang ahli dalam
sidang ini dengan menambahkan pestisida lebih lanjut
>ada komposisi biner dari D2-D4. Terkait efek sinergistik
rang ditunjukkan oleh komposisi terner tersebut, yaitu
iktivitas total komposisi adalah lebih tinggi dari jumlah
iktivitas individual komponen-komponennya (efek aditif),
fek sinergistik tersebut dapat diperlihatkan oleh
komposisi biner yang hanya mengandung 2 dari 3
komponen penyusun komposisi terner tersebut, dan
tomponen ketiga hanya memberikan efek aditif. Karena
:fek sinergistik telah diperlihatkan oleh komposisi biner
dari ™7 T 1 (contohnya D2 telah mer angkapkan efek
sinergistik  pestisida dari komposisi biner etiprol dan
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klotianidin serta etiprol dan tiakloprid), maka efek
sinergistik untuk komposisi terner dapat diduga.
Dengan demikian klaim 1 adalah tidak mempunyai
langkah inventif.

- Klaim 2-10 amandemen, yang merupakan klaim turunan
dari klaim 1 atau klaim mandiri yang merujuk pada klaim
l dengan demikian juga tidak mempunyai langkah
nventif.

Nleh karenanya, klaim 1-10 permohonan paten ini tidak
nemenuhi Pasal 2 dan berdasarkan ketentuan Pasal 56
Jndang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten,
>ermohonan paten ini dipertimbangkan untuk ditolak.

--------------- ~-TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-------=--=cnmme

Menimbe..g bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pemberian
Patennya jada tanggal 12 Mei 2017 dan Permohonan Banding atas
Penolaka.. Permohonan Paten No. W00201001872 dengan judul
invensi “KOMBINASI SENYAWA AKTIF” diajukan pada tanggal 11
Agustus 2017 sehingga permohonan banding ini masih masuk
dalam masa jangka waktu pengajuan banding atas Penolakan sesuai
ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016
tentang Paten.

Menimbang bahwa berdasarkan penelusuran WIPO atas Paten
padanan PCT/EP08/10106 yang menemukan Paten padanan yang
telah diberi Paten pada Kantor Paten Korea dengan nomor
102010713896 tanggal 13 Desember 2016 tidak dapat
dipertimbangkan karena diajukan setelah Putusan dikeluarkan oleh
Termohon.

Menimbe—~g bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan substantif
terhadap alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dalam surat
permoho..an banding atas penolakan permohonan Paten Nomor
W00201€"1872 dengan klaim 1-10 dan alasan-alasan yang
dikemuk :an oleh Termohon dalam surat pemberitahuan Penolakan
Permoho in Paten ini, maka kesimpulannya Majelis banding
sepakat »jahwa langkah inventif klaim 1 amandemen dari
permoho in paten W00201001872 ini terantisipasi oleh kombinasi
dokumer lokumen pembanding sebagai berikut:

-D1: WC 2005/122769 A
- WC 2005/009131 A
- D3: JP 2007 161603 A,

dengan alasan bahwa kombinasi dokumen-dokumen pembanding
D1-D3 tersebut mengungkapkan secara eksplisit tentang fitur
“Komposisi yang terdiri dari:

(A) Isoti~nil dan;

«,; seny w~a aktif insektisida yang dipilih dari kelompok yang ' -d
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dari iprol dan fibronil dan;

(C) seny va aktif insektisida yang dipilih dari kelompok klotiadin,
dan kloprid, dan

selanjut ra terdiri dari adjuvan, pelarut, pengemban, surfaktan

atau pe:r _encer” sesuai dengan invensi.

Klaim 2 .0 adalah merupakan klaim turunan dari klaim 1
amandemen, sehingga klaim 2-10 juga tidak memenuhi syarat
langkah i-ventif.

4. Menimba g berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang telah
diuraikar pada angka 1 dan 2, Majelis Banding berkesimpulan
Permohonan Paten Nomor WO00201001872 yang diajukan oleh
Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten jo
ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Paten.

Bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis
Banding Paten, Komisi Banding Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik
Indonesia me—utuskan:------=----mmm oo

1. Menolak Permohonan Banding Pemohon atas Permohonan
Banding Penolakan Permohonan Paten Nomor W00201001872.

2. Memerir‘ahkan Menteri untuk mengumumkan hasil Putusan
Majelis 1 _.nding.

Demikian dir--tuskan dan diumumkan dalam Sidang Majelis Banding,
Komisi Banding Paten pada hari Kamis, 8 Maret 2018 oleh Majelis
Banding yang terdiri dari: Ir. Alex Rahman, sebagai Ketua Majelis
Banding, dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Parlagutan
Lubis, S.H., M.H.; Drs. Azmi Dahlan, M.Si.; Ir. Razilu, M.Si. dan Drs.
Abdi Saputra Sembiring, M.Si, dengan dihadiri oleh Sonya Pau Adu, S.H.

sebagai Sekretaris Komisi Banding.
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Jakarta, 8 Maret 2018

Angooota Maielis

Par is, S.H., M.H. Drs. Azmi Dahlan, M.Si.
3 —_— Q (47% et
Ir. Razilu, M.Si. Drs. Abdi Saputra Sembiring, M.Si

Sekretaris Komisi Banding

[

Sonya Pau Adu, S.H.
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