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Tramite 2 PATENTES DE INVENCION
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Actuacién 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) dlas habiles
contados a partir del envio de la presente citacion, en horaio de 800 am a 430 pm
jormada continua, con el fin de notificarle personaiments el contenido de la resolucion de la
referencia profenda dentro del expediente tramitado con el nimero de radicacidn cltado en
el asunto

De no hacerse presente en el término indicado anteriorments, la providencla en mencién se
notificard por edicto, el cual se filard por el término de diez (10) dias en el Centro de
Documentacién e Informacidn

Para su comodidad el texto completo de la resolucién se encontraré disponible en la pdgina
web de la Entdad desde el dia habll sigulente al de su notificacion, la cual podréa ser
consultada desde un computador con acceso a Intemet, en la pagina www sic.gov co, con el
nimero de resolucién a través de la opcion servicios en linea - caracter general - consulta
actos administrativos

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Sede Cantro: Carrers 13 No. 27-00 Plos 2, 5y 10
A contaster favor indique el ndmero de Sade CAN Tr 40A No 38-50 PBX. 3 82 08 40
redicacidn consignado en el sticker Fanc 3 82 26 6 3 50 52 20. Linsa 018000 910165
Walr waw.alc gov.co o-mall frdfo@slc.gov co
Bogotd D.C. Colombla



W

Industria@Comerci/o[{D’

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y %Oél RCIO
RESOLUGION.N° .
Por la cual se niega una patente de invencién

Exp N° 00050179

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

CONSIDERANDO

PRIMERO Que mediante escnto radicado en esta Superintendencia el 5 de julio de
2000, bajo e nimero 00050179, se presentd la solicitud de patente de invencién
titulada "TRIFLUORBUTENOS NEMATICIDAS"

SEGUNDO Que efactuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe
llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordené publicar el extracto sin
que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros Con motivo del
examen de forma el titulo de la Invencibn se modificd a “TRIFLUORBUTENOS
NEMATICIDAS Y PROCESO PARA LA OBTENCION DE LOS MISMOS"

TERCERO Que realrzado-el-examen de patentabilidad se encontrd que la invencién
no cumple con los requisitos establécidos En consecuencia, con fundamento en lo
dispuesto en el articulo 45 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se requird al peticionano para que se. pronunciara sobre las objeciones
efectuadas a la solicitud *- - RS

-

CUARTO Que el sollcitante‘medlante escnto radicado’el 7 de septiembre de 2008,
atendid oportunamente el requenmlento formulado y presentd aclaraciones Asi
mismo, allegé un nuevo capftuio remndicatono, el cual, cumple con las
prescnpciones establecidas eh el articulo 34 de la Decision 486

*

QUINTO Que segin-lo dlspuestq enel artlculo 14 de la Decision 486 expedida porla
Comisién de la ComunidadAndina se otorgarén patentes " para las Invenciones,
sean de producto o de procedlmiento en todos los campos de la tecnologla, siempre
que sean nuevas, tengah rivel iInventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial®

SEXTO Que las nuevas relvlndlcaclones 1 a7, contenidas en los folios 150 y 151 del
expediente en estudlo, no son patentables toda vez que no cumplen con el requisito
de mvel inventivo, de acuerdo con las siguientes consideraciones

l‘:-!, ,‘._l

1 Objeto de la invenclén

La presente solicitud propone complestos de f6rmu|a (1) tal como se descnbe en el
folio 150

1
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j F
XI;»\S(oh/\)"\(F (1)

F
Donde X es un halégeno y n representa 0, 16 2

Reivindicacién 5 Procedimiento para la preparacion de compuestos de férmula (1)
donde n representa 0, caractenzado porque se hace reacclonar 2-(3,4,4-dlfluor-3-
buteniltio)tiazol con un agente halogenante a una temperatura entre 20 y 150°C y con
una presién entre 10 y 1000 kPa si es adecuado en presencia de solventes inertes

Rewvindicacién 6 Procedimiento para la preparacién de compuestos de férmula (1)
donde n representa 1 6 2, caractenzado porque se hacen reaccionar compuestos de
férmula (Ib) defimido en el folio 110 con un agente oxidante a una temperatura entre 0
y 120°C y a una presién entre 10 y 1000 kPa, si es adecuado en presencia de
solventes inertes

Remvindicacién 7 Composiciones nematicidas caractenzadas porque contienen al
menos un compuesto de férmula (1) segiin las reivindicaclones 1 a 4

2 Determinacién del estddo de Ia técriica

21 Fecha determmal"!te para el ag_éllms ’comp?\r‘étlvo
-.-..‘_,i".]‘__ "‘-\.

N . '
La fecha para determinar el estado de la técnica ed el 6 de julio de 1999, que
corresponde a la fecha de Ia prioridad Invocada respecto'de la solicitud japonesa JP
Hei11-181638 La priondad cumplié los requisitos juridicos, segiin obra a folios 117 y
118 del expediente en estudio .

s

2 2 Documentos del estado de Ia fgcnlca

Consultadas las bases de datos ¥ i6s’archivos con que se cuenta, se encontraron los
siguientes documentos, anteriores a la fecha de prioridad invocada y relacionados
con el objeto de la solicitudsen estudio

N° | DOCUMENTO G TITULO FECHA DE
S . PUBLICACION
D1 | WO 88/07590 Pesticidal polyhaloalkene denvatives 1986-12-31
D2 | WO 9524403 | | (4.4—diﬂuo?obut-3-enylﬂ1lo)—subshh1ted 1895-08-14
heterocyclic or carbocychc nng compounds
having pesticidal activity

o
1 -‘H‘ i
- o,
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3 Nivel Inventivo

Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la misma Decisién 4886, "se considerara que
una invenclién tiene nivel inventivo, si para una persona del oficlo normalmente
versadaenla matena técnica correspondiente, esa invencién no hublese resultado
obwvia i 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 pablico, por una descripcién
escnta u oral, utilizacién, comercializacién o cualquier otro medio antes de la fecha
de presentacidn de la solicitud de patente o, en su caso, de la priondad reconocida”

El Tnbunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado sobre este requisito,
lo siguente

“El articulo 4 de |2 Decisitn 344 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que la Invenci6n
goza de dicho nivel a! no derivar de manera evidente del estado de la técnica nl que hubiese resultado
obvia para una persona entendida o versada en la materia Este requisito ofrece al examinador la
posibilidad de determinar sl con los conocimisntos téchicos que existian al momento de la Invencién, se
hublase podido llegar de manera evidente a la misma o sl el resultado hublese sldo obvio para un
experto medio en lamatéfa d8*que-se trate es decir para una persona del oficlo y normalmente
varsada en la materia ﬁmlqmrresppndlenfer .

~
*Con respecto a Ig'anterlor, el Tnt_)unal._de Justicla de’la Comunidad Andina ha manifestado lo
sigwente Yoo ) R P AN

¢ L]

- AR “

‘Con el requisito del nivel inventivo, fo que se pretende as dotar al examinedar técrico e un
elemento que le permiter afirmar o no &l a Ié'Invencion objeto de estudio no ee habria
podido liegar a pertir de’los condcirfilentos técnicos qué éxistian en ase momento dentro
del ostado de /a técnica Eneste-puntoconvfemadmﬂrquaunoesolexamnque
realiza el técnico medio respecto de ia novedad y otro e que se efecida con respscto al
nivel inventivo, &l blen en uno y oiro se utiiiza como parémeiro de referencia el ‘estado de
Ia técnica onolpﬂﬁrsm.féocdo}alginVenﬂdnmanMdea exisientes dentro
de aquelia, cada uno (sic) por Separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se
exige que el técnico medio que realiza el examen dabe partir del conocimiento general que
é/ tlene sobre ol estado de.ia técrica y realizar el colaejo comparativo con su apreciacion de
confunio, determinando si-con taled conocimientos técnicos existenies ha podido o no
pmdudrseta”nvanddr ™ -

"Ahora bien, a los efectos del articulo 4 de la Decisién 344 resulta pertinente definir que se
entiende por “obvio” y por "evidente”dfin de consecuencialmente, determinar qué se debe
entender por nvel Inventivo -

“Lo obvio es “aquelio que sallaa Ia vista de’'manera clara y directs, io que se encuentra o pone delante
de los ofos o que no tiene dificaitad” Mientras que lo evidente “ss algo fan clerto y claro que nadie
puede dudar raclonaimente de elfo, se presenta de manera tan perceptible y manifissta que muestra
certeza y claridad"® Como se podré ver; la.diferencia radica en lo "tan", de forma que algo que
resulte obvio no es necesariamente ggfldgpte. empero lo que es evidents, es tamblén obvio

! »

> -

Carrera 13 No 27-00 Pisos 5y 10
Conmutador 334 12 21
Fax 281 31 25
Santa Fe de Bogotd, D C, Colombia



Sr

Industria y Comerc

e

1

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIONN°, 168
Por la cual se mega una patente de invencion

Exp N° 00050179

*En este orden de ikleas, se puede conciulr que una invencién goza de nivel inventivo cuando a
los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo més que la simple
aplicacién de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de
conformidad oon el estado de [a técnica el Invento no sea consecuencia clara y directa de
dicho estado” !

Visto lo anterior, se advierte que la solicitud no cumple con el requisito de nivel
inventivo, toda vez que a los ojos de un experto medio en el arte, y de conformidad
con el estado de la tcnica que existia en ese momento, es una consecuencia claray
directa de dicho estado

En efacto, el compuesto 230 (pagina 22 del documento D1) es el 2-(3,4,4-trifluoro-3-
buteniltio) tiazol Este compuesto es muy similar, casi idéntico, al compuesto de ia
férmula (1) de la solicitud estudiada cuando n = 0, diferencidndose sélo por el hecho
de no tener un halégeno en la posicién 5 del anillo de trazol De esa manera, para un
experto medio en el arte habria sido obvio obtener el compuesto de la férmula (1)
reivindicado por la solicitante a partir del compuesto 230 divulgado en D1, porque ese
tipo de substituyentss son muy normales y comunes en la técnica y las reacciones
para introducir un halégeno a un anilio de tlazol no representa ningiin problema
técnico <§ o2 AR
a3 ol ﬂf % i -f,. t-.ﬂ,‘*-ym

Ahora blen. la sSlIcItante-nha presentado uinforme de prueba en donde compara la
actividad nematicida bréfectlwdadﬁal‘compue;to de su Invencién con el compuesto
230 del documento D1'> CS’ Trespecto %l Yinico'resultado reportado en dicho informe,

este Despacho consme iFql‘iS JI ens@o no;;,ftle realizado por algin ente

independiente, que solg’ I t nl@s.é yo.,q‘t’le 0 se Indica el nivel de error
ni un tratamiento estad Stlcgiqu‘é,,gﬁndevcﬁgﬁablhaad’d el resultado
B

By S '

Por ofra parte, se debe‘.terier pres:':‘nté*qﬁhﬁ articuio 18 de la Declsién 486 establece
que “se considerara ,que uha |Hvencléh tiane nivel inventivo, si para una persona del
oficio normalment versada' eri"la.mgterla técnica correspondiente, esa invencién no
hubiese résultado obvi'alntse‘h‘i:ble'se denvado de manera evidente del estado de la
técnica® En este caso, | introdtloclén de un halégeno al anillo de tiazo! del
compuesto divulgado POg D;I.,és*‘oBVlo y para un experto medio en el arte se deriva
de manera evidents del estaﬂo:de ',Ia técnica El reporte de una diferencia significativa
en la efectividad habrid ﬂSldo«un-‘Indlclo de altura inventiva sl en el estado de la
técnlca, en el documento.DZ" i nose hublera reportado también el mismo compuesto
que el compuesto relvlndlcadoipor la*solicitante con la Gnica diferencia que tiene un
atomo de fllor substrtuyend&'u z&tomo de hidrégeno en el radical butenilo Este
compuesto, denomlnado.VlF‘l 4 aVII*"I'B y-ViI 24 a V1l 26 en el documento D2, sl tiene
un &tomo de halégeno én élrpnlljo dehazégl

3 W Ty » Wi

Ly .'";'L ’!"i:f; = ‘H'- Vs ,...,
1PROCESO 88-1P-2005 sentencla*dﬁ mtarpretaelén ,pré' udiclal dél 27 de Julio del 2005

\.-."- 4 ]
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Es decrr, que si no hublera sido suficiente para dicho experfo medio derivar de
manera evidente el compuesto de férmula (1) de la solicitud en estudio a partir de sélo
las ensefianzas de D1 o de sélo las ensefianzas de D2, lo cual es poco probable
porque |a substitucién con haldgenos de los 4tomos de hidrégeno en los diferentes
radicales es algo muy normal en la técnica, la combinacién de las ensefianzas de D1
y D2 sin lugar a dudas habria indicado a dicho experfo medio en el arte que el
compuesto de la férmula (I) se denva obviamente, porque en D1 el compuesto es
idéntico a excepcién del &tomo de halégeno en el anlllo de tiazol, y, en D2 el
compuesto es idéntico, excepto por el d&tomo de fltior en el radical butenilo

Se considera, entonces, que a partir del estado de/ arfe previo es posible que una
persona medianamente versada en el fema correspondiente pueda denvar los
compuestos que se reclaman ya que si en 1986 era conocido el niicleo basico de los
tnfluorbutenos con actividad nematicida, la inclusién de un &tomo de halégenc en el
anifio tiazol de estos polihaloalquenos se puede evidenciar de una manera iégica por
medio de un andlisis de D2 Vale anotar que en 1995 este mismo tipo de
polihaloalquenos habian sido estudiados realizando vanas susttuclones desde
halégenos en Ig ppsjplé 9 hasta la varaci6h de todos los sustituyentes del anillo en
las diferentes posicion S, Asi,-elié8tudio completo de D2 inicia en los compuestos
basicos VII1 "a. VIl 8, dondgnozhay, SUstitucion hasta la inclusién de diferentes
hélégenos o de otro;tlﬁo';_qg !ad‘!cé'légtéﬁ Igf@h@a posicidn o en otra asf como, el
cambio de posicién en\et‘ap‘!q’c};gﬁ?g[!_geioarlqﬁ;enll.,}
‘fq"‘“"?-r > ,1"‘ ! %11 '-:?'F,‘

E! estudio realizado engthﬁeh,n}tegfébtb':rjeF’@ﬁ; &I,sléﬁkbastante amplia del tipo de
compuestos denvados dél nuciéo/( 4. difluorobut-328tiiltio)-sustituido) sin que elio
implique una modificaciopgl ﬁlﬁlpofd_g}aéthﬂdé'd (nematicida) Siblen es cierto, seran
unos més activos que{oftros pe_;o;ﬁmp_féﬁ,é’é cierto que estos resultados pueden ser
obtenidos de manera oBWa_nﬁorJago&sona del oficio a partir de ensayos sisteméticos

convencionales-altamente, éhocidos:en el estado de la técnica

~e A:*_r’a-ffl:r?;.? i
La combinacin de D1 -«:xt,DZ'ﬁdﬁe en evidencia que los tnfluorbutenos-tiazol
sustituidos pueden ser« defivddos.idel arte, ya que antes se habian ensayado
compuestos con el mlsmo%quI en los que precisamente se habfa sustituldo
especificamente esa po_s_slsilépf por;un 4tomo de halégeno

1 v o hE

En conclusion, los dar[va‘tfi;"s}_gué}'se reclaman se podian denvar de aquellas
sustancias reveladas pgra[ﬁ)jw:Dg‘:y;:por elio, se considera que, es légico para la
persona del oficio que sl.|a Gctividadsiiematicida persiste adn con los cambios o
modificaciones realizadas en gl-arte,'entonces intercambiar sustituyentes de manera
sistemética en las m:smaé.ﬁdsicion’é‘stpasta“e‘noontrar alguna estructura distinta no

supone un salto cual&é@ﬁ%ﬂ*ﬂf&hﬁnu!acjﬁn.ﬂb la,regla técnica y por tanto las

iy Fo QLN ,", +
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reivindicaciones 1 a 4 y 7 relacionadas con los compuestos y la composicién
nematicida no tienen nivel inventivo

En cuanto a los procedimientos de preparacién de los compuestos de férmula (1)
definidos en las revindicaciones § y 6, es Importante anotar que éstos corresponden
a procesos de halogenacién y oxidacién convencionales conocidos gmpliaments por
un experto medio en el arte técrico correspondients, donde los intervalos de
temperatura y de presién son bastante amplios, a pesar de las restncciones de la
solicitante en la Gitima version del capftulo revindicatorio, que practicamente incluyen
condiciones muy generales de operacién en las que seguramente existen
posibiidades donde efectivamente no se ileve a cabo la reacci6bn Tal como se
presentan, los procedimientos de preparacién corresponden a matena que resultaba
obvia de deducir y proponer con el fin de llegar a los compuestos de las
reivindicaciones 1 a 4 por el experfo medio del oficio, sin que ello Implicara un salto
en fa formulacion de la regla técnica que amente el pnvilegio requendo

Es de informacién bédsica para el técnico en quimica conocer los medios de
halogenar un anillo, asi como el de oxidar un 4tomo de azufre que se encuentre en
una cadena de una sustancia organica En este orden de ideas, se considera que la
matena reclamada es del conocimiento bésico y de conjunio del técnico, es decir,
que si se quiere halogenar se utiliza un agente halogenante y s se desea oxidar se
selecciona o se realiza la reaccién en present:la de un oxidante, obviamente bajo
determinadas oondnclone@de presldn.o de tempeératura y por tanto el objeto de las
revindicaciones 5y 6 | go hene nivél ihventivo, adefias porque no resuelve ningun
problema técnico relacionado conreacciones tan,conocidas en el estado del arte,
como halogenacién y oxidaciébn - '
[ 4

lgualmente ocurre con Ias composmlones nematicidas de la revindicacidn 7 que son
s6lo la posible aplicaciéh de los corfipuéstos de la férmula (1) y que carecen de nivel
inventivo debldo aque los compuestos mismos también carecen de nivel inventivo

Con respecto al resultado de pruebasremitido por la solicitante, cabe afiadir que sdlo
indica fitotoxicidad del eompuesto V1i26 (D2) frente a fitotoxicidad del ejemplo 3de la
solicitud en estudio, pero no* los compara con respecto a su efectivvdad como
nematicida Asl mismo, no evalua fitotoxicidad de los compuestos de la solicitud en
comparacién con fitotoxicidad de los compuestos divuigados en D1 De esa manera,
se ratifica que el mencionado mfonng es incompleto y no se puede tomar de base
para hacer ningun fipo de corlclusmnes
S ¢
En vista de todo lo expuesto, es claro el hecho de que las revindicaciones 127, ala
luz de la matena divulgada en e/ estado del arte previo, no contienen caracteristicas
que implquen un salto en la formulacién de 1a~ragla técnica que le confiera nivel
- ¥ -"l - T . )
-a b 'R 6 -~
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iInventivo al objeto relvindicado, en decir, la presente invencién solo se trata de una
consecuencia clara y directa de dicho estado

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO Negar el privilegio de patente de invencién a la creacién
denominada “TRIFLUORBUTENOS NEMATICIDAS Y PROCESO PARA LA
OBTENCION DE LOS MISMOS”

ARTICULO SEGUNDO Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero en su
calidad de apoderado de la sociedad Nihon Bayer Agrochem K K, 0 a quien haga
sus veces, el contenido de la presente resolucién, entregandole copla de la misma,
advirhéndole que contra ella procede el recurso de reposicion ante el
Supenntendente de Industna y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5
dias habiles siguientes

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
» -~ DadaenBogotdDC, alos 3 {ENE 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'YY COMERCIO, Vi
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2
- i y ._" t‘;-\
el - hd r Fa -
'
]
' - - .‘d.
b1
- . ,:
LT 4 -
i
"
2 -
. . ' o
Mmr & g ~ -
- * L
EMILIO FERRERO “

Camera 4 N*72-35 Piso 4

/WDC
S . - —

' ‘ Carrera 13 No 27-00 Pisos 5y 10
Conmutador 334 12 21
Fax 281 3125
Santa Fe de Bogota D C, Colombia



