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‘_Seﬁor (a) (es)
LUIS PATINO LEYVA
CARRERA 11A NO. 94-76 OFICINA 308

BOGOTA D.C. A

\\ ‘&@5\
F{eferencla RESOLUCION: 4799 &

1 Fecha : , 26/02/2007 Ty

3 Expediente : 0-8334 A

\ Tramite : 2 PATENTES DE INVENCION

‘-\ Evento :

1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 -
00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del término de cinco (5) dias habiles
coritados a partir del envio de la presente citacidn, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolucion de la

referencia proferida dentro del expediente tramltado con el numero de radicacion citado en
el asunto.

\

De rio hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mencion se

notifi icara. por edicto, el cual se fijara por el término de diez (10) dias en el Centro de
Docdmentacnon e Informacion. :

Actuacion :

Para su comodidad el texto completo de la resolucién se encontrara disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habil siguiente al de su notificacién, la cual podra ser
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el

numet‘o de resolucion a través de la opcion servicios en linea - caracter general - consulta
actos édmmlstratlvos

1 Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5y 10
Al contestar favor indique ef numero de Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 PBX: 3 82 08 40
radicacion cc}nsignado en el sticker Fax: 3 82 26 95 3 50 52 20. Linea 018000 910165
! Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
! Bogota D.C. - Colombia
|
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Por la cual se niega una patente de invencién
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'1 EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO '
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
!1 articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y
|

|

|

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 9 de febrero
de 2000, bajo el nimero 00008334, se presento la solicitud de patente de invencion
titulada: "FENIL-SULFONIL-UREAS, PROCEDIMIENTOS PARA SU PREPARACION

Y SU UTILIZACION COMO HERBICIDAS Y REGULADORES DEL CRECIMIENTO
DE|LAS PLANTAS".
|

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe
lieniar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordend publicar el extracto sin
que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros. Con motivo del
examen de forma el titulo de la invencién se modificé a: "FENIL-SULFONIL- UREAS,

PR(DCEDIMIENTOS PARA SU PREPARACION COMO AGENTES HERBICIDAS Y
REGULADORES DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS".

1

TERCERO: Que reallzado eI examen de patentablhdad se encontrd que la invencion
no es patentable. En consecuencia, con: fundamento en lo dispuesto en el articulo 45
de la Decision 486 de la Comusnon de la Comumdad Andma se requirio al peticionario

en dos oportunidades para que se pronunmara sobre las objeciones efectuadas a la
sohqnud . e

CUARTO Que medlante escrltos radlcados el 9de agosto de 2005 y el 11 de mayo
de 2006 el solicitante atendié. oportunamente los requerimientos formulados y
presentd aclaraciones. Asi mismo, allegé un nuevo capitulo reivindicatorio, el cual,
cumple con lo dlspuesto en el artlculo 34 de la Decision 486.
l

QUINTO Que segunlo dlspuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por la
Comtsmn de la Comunidad Andina se otorgaran patentes "...para las invenciones,
sean: de producto o de procedlmlento en todos los campos de la tecnologia, siempre
que sFan nuevas, tengan mvel mventnvo y sean susceptibles de aplicacién industrial”.

SEXTO Que las renvmdncac;ones 1 a 10 contenidas en los folios 332 a 339 del
expedlente en estudio, no cumplen conlos requisitos de novedad y de nivel inventivo,
de acperdo con las S|gwentes cons:deramones

‘ Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5y 10

' Conmutador: 334 12 21

: - : Fax: 281 31 25

l e M Santa Fe de Bogota, D.C., Colombia
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1. Objeto de la invencion

La presente invencién propone:

Compuestos de formula | del tipo de las fenil-sulfonilureas, o una de sus sales

e Compuestos de formula II* y VIl
e Procedimiento para eliminar malas hierbas o regular el crecimiento de las

plantas con compuestos de formula | o sus sales.

2. Claridad de la solicitud

El articulo 30 de la Decisién 486 establece que: “Las reivindicaciones definiran la |
materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y
estar enteramente sustentadas por la descripcion.

En el presente caso, se observa que en las reivindicaciones no se incluyo el
significado de “V” y “Z”, por tanto para efectos de la presente decisién y en aras del
requisito de claridad, dicho significado se tomé de acuerdo con lo indicado en la
descripcion y reivindicaciones (folio 87) donde se establece que “V"y “Z" significan

mdependlentemente uno de otro CH oN.

3. Determinacién del estado de I_a\tecmca

3.1 Fecha determinante}apé_r‘a el ":ané_'»IxiSi's’ co'rnpé;rativo
La fecha para determlnaf éln eStad.o dé la téénlca es el 10 de febrero de 1999, que

corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud DE
19905453.3. La prioridad fue tenida en cuenta para el estudio de patentabilidad,

seguin obra a foI|os 275 y 340 del exped|ente en estudio.

3.2 Documentos del estado de |a tecnlca

Consultadas las bases de datos y Ios archivos con que se cuenta, se encontraron Ios
siguientes documentos, anteriores a lafecha de la prioridad invocada y relacionados

con la solicitud en estudio:

N° | Documento o Titulo Fecha publicacién

1 | WO9406778 Hidroxyl amino phenyl suphonyl ureas, their 31-03 1994
preparatlon and their use as herbicides and plant

l

.l . "~ growth regulators
! 2 | EP0030138 Herblmdal sulfonamides and compositions, 10-06-1981
' :

|

preparatlon and use thereof

| _ _ 2
]i F A ER - A Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5y 10
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| [3 [EP0116518 N-PhenylsuIfonyl-N"-pyrImidinyl-und- 22-08-1984
triazinylharnstoffe

4. Novedad

El articulo 16 de la Decision 486 establece que "una invencion se considerara nueva
cuando no esta comprendida en el estado de la técnica".

En la misma disposicion se establece que "el estado de la técnica comprendera todo
lo que haya sido accesible al publico, por una descripcion escrita u oral, utilizacién,
comercializacion o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de la
solicitud de patente o, en su caso, dela prioridad reconocida”. ;

Acerca del alcance y caracteristicas del requisito de la novedad ha dicho el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina que:

“El requisito de novedad, exige que el objeto de la invencién no se encuentre comprendido
en el estado de la técnica; entendiéndose por tal al conjunto de conocimientos técnicos
accesibles al ptblico antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, de la

prioridad reconocida
3 : SO i

“La invencién no: se consndera nuevasiel publico por cualquier medio ha tenido acceso a
ella, en caso de haberse difundido la informacién, ésta debe ser detallada y suficiente para
g ~ que una persona del ramo pueda utilizarla para ejecutar o explotar la invencion; existe
novedad en lo que no esta comprendldo ‘en el estado de la técnica, es decir que ese

conocimiento no ha sido dlvulgado por ningin medio.

“Guillermo Cabanellas |nd|ca que las caractenstlcas del concepto de novedad son las
siguientes: ;

a) “Objetividad”. “La novedad de Ia tecno/ogla a ser patentada no se determina en relacién
con personas determ/nadas hi con el.pretendido inventor, sino en relacion con el estado
objetlvo de Ia tecnlca en-un momento determinado.”

b) “Irrevers:billdad de Ia perd/da de novedad”. “...una vez que una tecnologia pierde su
caréacter novedoso, por haber pasado a mtegrar el estado de la técnica, esa pérdida de

novedad se hace lrreverSIble

| ¢) “Carécter Universal de Ia Novedad” “... la novedad de la invencién se determina en

relamon con los conoc1m/entos eXIstentes en el pais o en el extranjero.”
. no puede pretenderse una patente respecto de una tecnologia ya conocida en el

extranjero aunque fuera novedosa en el pais.

d) “Caracter publico de la novedad.” “...la invencion patentada pasara a ser conocida a
partir de su publicacién implicita en su patentamiento, y posteriormente entraré en el

dominio publico al exp/rar Ia patente.” Wl

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5y 10
Conmutador: 334 12 21
Fax: 281 31 25
Santa Fe de Bogotd, D.C., Colombia
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La doctrina ha elaborado una serie de reglas o pasos légicos que debe realizar el
examinador para determinar la novedad de la invencién y que al decir de Cabanellas,
citando a Gomez Segade, se resumen de la siguiente manera:

“En primer lugar, ha de concretarse cual es la regla técnica para la que se solicita la
patente, lo que vendréa determinado por el contenido de las reivindicaciones; en segundo
lugar, ha de precisarse la fecha en que ha de efectuarse la comparacion entre la invencion
y el estado de la técnica, es decir la fecha de prioridad; en tercer lugar, se ha de
determinar cuél es el contenido del estado de la técnica en la fecha de pr/or/dad y
finalmente, se procederéa a la comparacion entre la invencion y la regla técnica.”

En el presente caso, el objeto reclamado no es nuevo, porque estad comprendido en

el estado de la técnica, es decir, la materia propuesta por el interesado fue anticipada
por D2 y D3, antes enunciados.

En efecto, de acuerdo con D2 se revelan compuestos de sulfonil urea con la misma
. estructura basica y con significados de sustituyentes que dan como resultado
| compuestos como los de la solicitud en estudio; por ejemplo, cuando en los
\ compuestos de férmula | de D2, Q es O, R es alquil, R2 es -N (CH3) 2, R3es Hy R1
i corresponde a una triazina sustituida, donde Y es alquil y X es alquil.

1 De la misma forma se revelan ‘compuestos intermedios como los compuestos de
[ férmula Il. Con- respecto al intermedio de férmula VIII, éste corresponde a sulfonil
1 ureas como las de D2 vdonde Rz es un grupo mtro

‘ De la misma forma, DS revela squomI ureas de formula () con la misma estructura
i base de las sulfonllureas dela solicitud en estudio, de manera que, por ejemplo,
] cuando en los compuestos de formula | de D2, Xes -NRgR7, R1es-COQR15, R2y
'R5 son hidrégeno, Z es O, E es =N- y R3 y R4 son alquil, los compuestos
| corresponden a los compuestos de sulfonilurea de la solicitud en estudio. También se
|d|vulgan compuestos.intermedios para la obtencion de los compuestos de sulfonil
‘urea como por eJemplo Ios compuestos de formula I1* *

!Como se advierte, los c‘ompgeas’;tps _reclamados carecen de novedad, pues se han
)encontrado al acceso del publico desde antes de la fecha de la prioridad reclamada,
de tal manera que no eX|ste mngun asomo de actividad innovadora del inventor.

l5 Nivel inventivo
l

§egun lo d|spuesto enel amculo 18 de la misma Decisién 486, "se considerara que
una invencién tiene nlvel lnventlvo sn para una persona del oficio normalmente

1 PROCESO 75-1P-2004, sentehcia de ‘inte'rpr_et'adién prejudicial del 28 de julio del 2004.

| 4
|
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versada en la materia técnica correspondiente, esa invencion 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
Decisién, comprende “todo lo que haya sido accesible al publico, por una descripcion
escrita u oral, utilizacion, comercializaciéon o cualquier otro medio antes de la fecha
de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho sobre este

requisito, lo siguiente:
“E] articulo 4 de la Decisién 344 desarrolla 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 que
hubiese resultado obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito
ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que
existian al momento de la invencién, se hubiese podido llegar de manera evidente ala 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.
“Conrespectoalo antenor el Tnbunal de Justicia de Ia Comunidad Andina ha manifestado lo

siguiente:

‘Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador
técnico e un elemernito que le: perm/ta afirmar o0 no si a la invencién objeto de
estudio no se habria podido_llegar ‘a partir de los. conocimientos técnicos que
existian en ese momento dentro dél estado de la técnica... En este punto conviene
advertir que uno es e/ examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad
y ofro el que se efectia con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se
utiliza como parémetro.de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se
coteja la invencioén con las anter/or/dades existentes dentro de aquella, cada uno
(sic) por separado ‘mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el
técnico medio que. realiza el examen debe partir del conocimiento general que é/
tiene sobre el .estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su
apreciacion de conjunto determinando si con tales conocimientos técnicos

existentes ha podido 0.no produ01rse tal invencion’

“Ahora bien, a los efectos _deI »articulo 4 de la Decision 344 resulta pertinente definir que se
entiende por “obvio” y por.“evidente” a fin de, consecuencialmente, determinar qué se debe

entender por nivel inventivo S

“Lo obvio es “aquello que salta a Ia vrsta de manera clara y directa; lo que se encuentra o pone
delante de los ojos o que no tiene dificultad”. Mientras que lo evidente “es algo tan cierto y
claro que nadie puede dudar raczona/mente de ello; se presenta de manera tan perceptible y

manifiesta que muestra certeza'y claridad’®. Como se podra ver, la diferencia radica en lo
“tan”, de forma que algo que resulte obvio no es necesanamente evidente; emperolo quees .
. ' ¥

evndente es también obvio. -

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5y 10
Conmutador: 334 12 21
Fax: 281 3125
Santa Fe de Bogota, D.C., Colombia
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“En este orden de ideas, se puede concluir que una invencion goza de nivel inventivo cuando a
los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo mas que la simple
aplicacién de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de
conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de

dicho estado”.?

Visto lo anterior, se advierte que la invencién solicitada ho cumple el requisito de
; nivel inventivo, toda vez que a los ojos de un experto medio es una consecuencia
clara y directa del estado de la técnica, es decir, solo se necesita ‘la simple aplicacion

de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella’.

En efecto, en D1, se ensefian compuestos herbicidas del tipo de las sulfonilureas que
poseen la misma estructura basica de los compuestos de sulfonilureas de la solicitud
en estudio y donde los sustituyentes tienen significados iguales o muy proximos, de:
manera que los compuestos son analogos y ademas no presentan ningun efecto
inesperado, puesto que tienen igualmente actividad como herbicidas.

|
[ Por su parte, D2 y D3 ensefian compuestos del mismo tipo de las sulfonil ureas,
! estructuralmente muy proximos, al igual que su aplicacién como herbicidas. Los
compuestos intermedios para'la obtencion de los compuestos de sulfonilureas de la
| misma forma se encuentran muy préximos a los de la solicitud en estudio.
|
|
|
)
|
)
)
j
|
)

Con respecto al procedimiento para combatir plantas dafiinas, corresponde a los
procedimientos utilizados universalmente para la aplicacion de éste tipo de productos,
que comprende aplicar una cantidad eficaz de los compuestos de sulfonilurea sobre
las plantas, método quei'ital ‘como: se encuentra reivindicado no reviste ninguna
condicion o forma de realizacion especifica; cabe anotar, que dicho procedimiento
también se contempla en:los documentos citados como anterioridad.

‘De esa manera, un experto medio.en el oficio a partir del conocimiento general que él
tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciacion
de conjunto, puede derivar dela materia divulgada, consistente en compuestos del
tipo de las sulfonilureas con una estructura basica, que junto con sus sustituyentes
corresponde a la materia reivindicada con. diferencias secundarias y donde se (
mantiene el efecto herbicida que_poseen los compuestos del arte previo. : '

En consecuencia, la mat_t__éria_ re‘cla‘mada carece del requisito de nivel inventivo de que
trata el articulo 18 de la Decision 486, razén por la que no puede acceder al privilegio

: de patente solicitado.

| 2PROCESO 88-IP-2005, sentencia de interpretacion prejudicial del 27 de julio del 2005.
er _, et

}
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6. Conclusion final

En conclusién, los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran

I afectados asi:

N° | Documento | Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta

1 W09406778 1-10 Nivel Inventivo
2 EP0030138 1-10 Novedad
1-10 Nivel inventivo
3 EP0116518 1-9 Novedad
1-10 Nivel inventivo
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invencion a la creacion
denominada: "FENIL - SULFONIL — UREAS, PROCEDIMIENTOS PARA SU

PREPARACION. “COMO AGENTE_S 'HERBICIDAS Y REGULADORES DEL
CRECIMIENTO' DE LAS PLANTAS" o

ARTICULO SEGUNDO Notlflcar personalmente al doctor Luis Patifio Leyvaensu
calidad de apoderado de la sociedad Schering Agrevo GmbH, o a quien haga sus |
veces, el contenido de la presente resolucion, entregandole copia de la misma,
advirtiéndole que contra "ella procede el recurso de reposicion ante el
Superintendente de Industna y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5

dias habiles siguientes. -

’,‘N(:)"I"'I'F'IQUESE Y CUMPLASE
' DadaenBogotaD.C.alos 2§ FEB. 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

Doctor S L '
LUIS PATINO LEYVA i ) _ ‘
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