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Solicitante : NIHON BAYER AGROCHEM K.K.

1. Yo, Emilio Ferrero, abogado con Tarjeta
Profesional No. 31.929, obrando como apoderado de NIHON
BAYER AGROCHEM K.K, sociedad domiciliada en 10-8, Takanawa
4-Chome, Minato-ku, Tokyo 108, Japdn, en el asunto antes
identificado, atentamente manifiesto a Usted gue, en tiempo
oportuno, interpongo recurso de reposicidén contra la
resolucidn No. 1984 de fecha 31 de Enero de 2007 mediante
la cual ese Despacho decididé negar la solicitud de patente
de la referencia, para que se revoque dicha Resolucidn.
Dicha resolucidén me fue notificada por edicto fijado el 15

de Febrero de 2007 y desfijado el 28 de Febrero de 2007.
2. Log motivos de inconformidad sobre los cuales

sustento este recurso aparecen a continuacidén en este

escrito.

NIT 860.041.367-3
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3. LA RESOLUCION No. 1984

(“

La Superintendencia de Industria y Comercio expidid la
resolucidén No. 1984 por la cual se niega la patente que fue
solicitada el 5 de julio de 2000, para el invento denominado:
TRIFLUOROBUTENOS NEMATICIDAS Y PROCESO PARA LA OBTENCION DE
LOS MISMOS, y radicada bajo el expediente N° 00 050.179.

4. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION No. 1984

La resolucidn en su parte considerativa afirma que las
reivindicaciones 1 a 7 no son patentables, toda vez gue no

cumplen con el requisito de nivel inventivo.

Con 1relacién al nivel inventivo, considera ese
Despacho que la combinacidén de D1 (WO 86/07590) vy D2 (WO
95/24403) pone en evidencia gque los trifluorbutenos-tiazol
sustituidos pueden ser derivados del arte, ya dgue antes se
habian ensayado compuestos con el mismo nlcleo en los gque
precisamente se habia sustituido especificamente esa posicidn

por un atomo de haldgeno.

Adiciona la resolucidn, que el solicitante ha presentado un
informe de prueba en donde compara la actividad nematicida o
efectividad del compuesto de su invencidén con el compuesto
230 del documento Dl. Con respecto al dnico resultado
reportado en dicho informe, este Despacho considera que el
ensayo no fue realizado por alglin ente independiente, dJue

solo se realizd un Unico ensayo, gue no se indica el nivel de
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error ni un tratamiento estadistico que brinde confiabilidad

del resultado.

La resolucidén también establece que el reporte de una
diferencia significativa en la efectividad habria sido un
indicio de altura inventiva si en el estado de la técnica, en
el documento D2, no se hubiera reportado también el mismo
compuesto reivindicado por la solicitante con 1la UGnica
diferencia gque tiene un atomo de flGor substituyendo un atomo
de hidrdgeno en el radical Dbutenilo. Este compuesto
denominado VII.14 a VII.16 y VII.24 a VII.26 en el documento

D2, si tiene un adtomo de haldgeno en el anillo de tiazol.

- Ese Despacho considera gque la combinacién de las
enseflanzas de D1 y D2 sin lugar a dudas habria indicado a
dicho experto medio en el arte que el compuesto de férmula
(I) se deriva obviamente, porque en Dl el compuesto es
idéntico a excepcidén del &Gtomo de haldgeno en el anillo de
tiazol; vy, en D2 el compuesto es idéntico, excepto por el

atomo de flior en el radical butenilo.

Por dltimo resalta ese Despacho que el estudio
realizado en D2 permite obtener una visidén bastante amplia
del tipo de compuestos derivados del nGcleo (4,4-difluorobut-
3-eniltio) -sustituido) sin que ello implique una modificacidn
en el tipo de actividad (nematicida). Si bien es cierto,
serdn unos mas activos que otros pero también es cierto que
estos resultados pueden ser obtenidos de manera obvia por la
persona del oficio a partir de ensayos sistemdticos

convencionales altamente conocideos en el estado de la

técnica.
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Sin embargo, no es entendible de ninguna
manera, como puede ser obvio obtener los compuestos de la
presente invencidén a partir de méds de 1500 compuestos
descritos en D1 y en D2. Teniendo en cuenta, gque ninguno de
los compuestos de la presente invencién se han descrito en

las referencias citadas por su Despacho.

Mi representada, respetuosamente considera dgque
cualguier persona experta en el arte estuviera de acuerdo en
la supuesta obviedad, siempre vy cuando los compuestos
reivindicados en la presente invencidn, estuvieran incluidos

en la enorme y extensa lista de mds de 1500 compuestos.

Sin embargo, el hecho de gque los compuestos
reclamados por la presente solicitud no se encuentren en
dicha enorme y extensa lista indica lo opuesto a la supuesta
obviedad. Es decir, los compuestos reivindicados en la
presente invencidén, no se derivan de manera evidente del

estado de la técnica.

Es importante seflalar que la no obviedad de los
compuestos reclamados por la presente invencidn se
fundamenta en el efecto técnico sorprendente con respecto a

la eficacia y a la baja fitotoxicidad.

Es claro, que el analisis del nivel inventivo
hecho por su Despacho, es posterior al tiempo en que fue
solicitada la invencidén, es decir, corresponde a un andlisis

ex post facto.
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Lo gque no eg aceptable, ya que el examinador
debe ubicarse en la fecha en que fue presentada la
solicitud, y asi poder analizar el nivel inventivo de una
invencidén, y asi poder determinar si a la fecha en la que
fue planteado un problema, la solucidén dada efectivamente

era obviamente derivada del estado del arte.

Por otro lado, con respecto a la afirmacidén de
su Despacho en cuanto a que no son confiables 1los datos

biolégicos presentados por mi representada en favor del nivel

inventivo en la respuesta al examen de fondo, por considerar ..

que dichos ensayos no fueron hechos por una entidad
independiente vy ademds porgque no tienen un tratamiento
estadistico, mi representada manifiesta su total desacuerdo,
y argumenta que no es ©posible dudar de los datos
suministrados por cuanto los mismos confirman la informacién
proporcionada en la descripcidén y pueden ser comprobados por

un técnico en la materia

Més aln, teniendo en cuenta que BAYER ha desarrollado
a lo largo de 1los afios muchos de los nuevos agroguimicos
presentes hoy en dia en el mercado, no se entiende cdmo se
puede impugnar la veracidad de los datos bioldgicos
presentados, sin tener ninguna evidencia que los pueda

desvirtuar.

Ahora bien, con respecto a gue no se indica el nivel de error
ni un tratamiento estadistico que brinde confiabilidad del
resultado, mi representada argumenta que es comin en la
practica presentar vresultados que estédn estadisticamente

dentro de un margen de error razonable. Al respecto, es

I
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importante mencionar que al indicarse un dato puede verse que
las diferencias son dramdticamente mayores, ain si se tuviera
un mayor margen de error, el compuesto reivindicado en la
presente invencidn, aan extraordinariamente mostraria

resultados superiores con respecto a la técnica anterior.

Se 1reitera gue estos vresultados sorprendentes e
inesperados son prueba contundente del nivel inventivo de los

compuestos reivindicados por la presente invencidn.

Por otro lado, su Despacho reconcce que el reporte de

una diferencia significativa en la efectividad habria sido un

indicio de altura inventiva si en el caso de la técnica, en

el documento D2, no se hubiera reportado también el mismo

compuesto que el compuesto reivindicade por la solicitante.

Al respecto mi representada manifiesta expresamente
que D2 no revela el mismo compuesto reivindicado en la
presente invencidén. El examinador afirma que los compuestos
cercanos a la presente invencidn, identificados en D2 son
VvIir.i4 a VII.16 y VII.24 a VII.26. Estos compuestos

claramente NO son los compuestos de la presente invencién.

Por lo tanto, como la presente invencidn presenta una
diferencia significativa en la efectividad y como en D2 no se
revela el compuesto de la presente invencidn, se puede
concluir gque de acuerdo al razonamiento del examinador, la

presente invencidn si es inventiva.

i
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Su Despacho enuncia en la resolucidén No. 1984 gque a
partir de la combinacidén de los documentos D1 y D2 seria

obvio obtener los compuestos de la presente invencidn.

Al respecto, es bastante llamativo y se le pregunta
regpetucosamente a su Despacho, ¢COmo es obvio obtener los
compuestos reclamados por la presente invencidn a partir de
la combinacién de D1 y D2?, si en primer lugar, 1los
documentos reclamados por 1la solicitud en estudio NO se
encuentran revelados en dichos documentos y en segundo lugar,
como se menciond anteriormente, de la combinacidn de D1 y D2

se obtiene una lista de mas de 1500 compuestos.

De lo anterior se entiende, gque de ninguna manera

seria obvio obtener compuestos novedosos, tal como lo ha

reconocido su Despacho, a partir de una lista de mas de 1500
compuestos, mas aln cuando en dicha lista no se encuentran

los compuestos aqui reivindicados.

Analizando otro argumento de la resolucidn No.1984, su
Despacho reconoce que los compuestos de la presente invencidn
gson mas activosg, pero mantiene su rechazo en cuanto a la
obviedad ya gue segin el examinador estos resultados pueden
ser obtenidos de manera obvia por la persona del oficio a
partir de engayos sistematicos convencionales altamente

conocidos en el estado de la técnica.

Al respecto, mi representada enfatiza que ningln
experto en el arte hubiera llevado a cabo tales ensayos a los

compuestos reivindicados por la presente invencidén por la
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sencilla razdn gue dichos compuestos no se conocian en el
estado del arte. Adicionalmente, no existe ensefilanza alguna
en el técnica anterior gue mediante tales ensayos se
obtuvieran los resultados sorprendentes e inesperados de la

presente invencién.

Los argumentos dados por su Despacho, para rechazar el
nivel inventivo de la presente invencidn, no son razonables,

por lo siguiente:

En primer 1lugar, si se sigue los argumentos del
examinador se requiere que inicialmente la persona
medianamente experta en el arte, a partir de las ensellanzas

de la combinacién de D1 y D2 obtuviera unos compuestos

novedosos (aunque en la técnica anterior no se sugiera ni se
insinué a dicha obtencién de compuestos novedosos), y luego
el experto en el arte necesitaria saber que los nuevos

compuestos son mas efectivos (de nuevo sin ninguna enseflanza

o sugerencia de tal efecto en el estado de la técnica).

Se llama la atencidén a su Despacho que para rechazar
el nivel inventivo de una invencidén se requiere demostrar que
la técnica anterior suministra ensefilanzas y motivaciones para
llegar a la 1invencidn reclamada. Si se analiza el presente
caso, la técnica anterior no suministra ninguna enseflanza o
sugerencia con respecto a que los derivados trifluoro
halogenados puedan ser efectivos, aln siendo estos no

conocidos.

Como se menciond anteriormente, el analisis del nivel

inventivo efectuado por su Despacho corresponde a un analisis
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ex post facto. La técnica anterior no sugiere la introduccidn
tanto del tercer atomo de flGor en el radical butenilo y la
introduccidén del &atomo de cloro en el anillo de tiazol. Mas
alin, en la técnica anterior no hay enseflanza que sugiriera
que mediante la introduccidn de fldor o de cloro se obtuviera
como resultado una mejora tanto en la eficacia como en una

fitotoxicidad mas baja.

Por nltimo, aungue se comparte la opinidén con
su Despacho de que la concesidén de una patente por otra
oficina, no obliga a la Oficina de patentes en Colombia a
otorgar la misma invencidn, respetuosamente mi representada
seflala que la presente invencidén ha sido otorgada en muchos
paises, incluyendo su otorgamiento por la Oficina Europea y
por la oficina Estadounidense. (Anexo copilia de caratula vy
reivindicaciones de 1lag patentes No.EP 1200 418 y US &6,
734,198).

También se hace notar a su Despacho gque el capitulo
reivindicatorio concedido por dichas oficinas coincide con el

capitulo reivindicatorio de la solicitud Colombiana.

Por lo tanto, no debe desatenderse el hecho de que oficinas
con un alto nivel en analizar los requisitos de novedad y de
nivel inventivo, como lo son la oficina europea vy
estadounidense hayan reconocido el nivel inventivo de la

presente invencidn.

10
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De los argumentos arriba citados, se puede concluir gue 1la
presente invencidén ademds de ser novedosa como lo ha
reconocido su Despacho, posee altura inventiva frente a los

documentos D1 y D2 citados por su Despacho.

6. PETICIONES

Ruego a Usted entonces, lo siguiente:

a) Que al considerar las razones precedentes se
revoque la resolucidn No. 1984 en cuanto dicha

resolucidén niega el privilegio de patente para

la solicitud de la referencia.

b) Que se otorgue la respectiva patente sobre las

reivindicaciones de la presente solicitud para N

el invento denominado: “TRIFLUOROBUTENOS

NEMATICIDAS Y PROCESO PARA LA OBTENCION DE LOS

MISMOS” . ji
7. NOMBRE Y DIRECCION DEL RECURRENTE

El nombre y la direccidén del recurrente son:

NIHON BAYER AGROCHEM X.K

10-8, Takanawa 4-Chome, Minato-ku,
Tokyo 108

JAPON

11
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8. NOTIFICACIONES

Manifiesto a Usted que recibiré notificaciones en la
Secretaria de su Despacho y en mis oficinas de abogado
situadas en el Edificio S8iski, Carrera 4a. No. 72-35, piso

50. de esta ciudad.

Bogotéa, Lo

Serfior Superintendente,

®
\
\ \v
)

P ) (::NV,JLCJ N

£ b=

EMILIO FERRERO 7
T.P.A. No. 31.929 : i

COLO 08733-801-003-3
-7 MGT/MGT/ID-000059/WPCL8733
Y Cns M-2007-00002987

12
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The invention relates to compounds of formula (I) in which
X represents halogen, and n represents 0, 1 or 2, 10 a process
for their preparations and to their use as nematacides.
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parts of sodium alkylnaphthalenesulphonate-formalin-
condensate are crushed and mixed together to obtain a
wettable powder.

What is claimed is:

1. A compound of the Formula (T)

v

/ N F ¢9]
\
X/C)\S(O)nWF 10

wherein

X represents halogen, and

n represents O, 1 or 2.

2. A compound of the Formula (I) according to claim 1,
wherein

X represents fluoro, chloro or bromo, and

n represents 0 or 2.

3. A compound of the Formula (I) according to claim 1
wherein

X represents chloro or bromo, and

n represents 2.

4. A compound of the Formula (I) according to claim 1
wherein

X represents chloro.

5. A process for preparing a compound of the Formula (1)

N F
AN F
X S S(Om AN
F
wherein

X is as defined in one of claims 1 to 4, and
n represents 0,
comprising the step of:
reacting 2-(3,4,4-triffluoro-3-butenylthio)thiazole with
a halogenating agent, optionally in the presence of an
inert solvent.

15
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6. A process for preparing a compound of the Formula (I)
N F
AN :
X S S(O)n IS
F

n represents 1 or 2, and

X is as defined in one of claims 1 to 4, comprising the step
of:
reacting a compound of the Formula (Ib)

X/C &\SA/T\<§

X is as defined in one of claims 1 to 4,

with an oxidizing agent, optionally in the presence of an

inert solvent.

7. A nematicidal composition comprising at least one
compound of the Formula (I) according to one of claims 1
to 4.

8. A method of combating nematodes, comprising the step
of allowing an effective amount of a compound of the
Formula (I) according to one of claims 1 to 4 to act on a
member selected from the group consisting of nematodes, a
habitat of said nematodes and combinations thereof.

9. A process for preparing a nematicidal composition,
comprising the step of mixing a compound of the Formula
(I) according to one of claims 1 to 4 with a member selected
from the group consisting of an extender a surface active
agent and combinations thereof.

U

wherein

(1)

wherein

* * * * *
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Example 2 (Granule)

[0056] 95 Parts of clay mineral particles having a particle diameter distribution of 0.2-2 mm are put into a rotary mixer.
While rotating it, 5 parts of a compound according to the present invention (Example No. 2) are sprayed onto the
mineral particles together with a liquid diluent to obtain uniformly wetted particles and the particles are then dried at
40-50°C to obtain granules.

Example 3 (Emulsifiable concentrates)

[0057] 30 Parts of a compound according to the present invention (Example No. 3), 55 parts of xylene, 8 parts of
polyoxyethylene alkyl phenyl ether and 7 parts of calcium alkylbenzenesulphonate are mixed and stitred to obtain an
emulsion.

Example 4 (Wettable powder)

[0058] 15 parts of a compound according to the present invention (Example No. 1), 80 parts of a mixture of white
carbon (hydrous amorphous silicon oxide fine powders) and powder clay (1:5), 2 parts of sodium alkylbenzenesulpho-
nate and 3 parts of sodium alkylnaphthalenesulphonate-formalin-condensate are crushed and mixed together to obtain
a wettable powder.

Claims

1. Compounds of the formuta (1)

/ N F
X/(; »\ S(())ﬂW ] D,

wherein
X  represents halogen, and
n represents 0, 1 or 2.
2. Compounds of the formula (I) according to claim 1, wherein
X represents fluoro, chloro or bromo, and
n represents O or 2,
3. Compounds of the formula (I} according to claim 1 or claim 2, wherein
X  represents chloro or bromo, and
n represents 2,
4. Compounds of the formula (l) according to claims 1 to 3, wherein
X represents chloro.

5. Process for preparing compounds of the formula (1)

Lh!
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10.

EP 1200 418 B1

/
X/(S »\S(O)HWE M

wherein
X is as defined in claims 1 to 4, and
n represents 0,

characterized in that 2-(3,4 4-trifluoro-3-butenylthio)thiazole is reacted with a halogenating agent, if appropriate
in the presence of iner solvents.

Process for preparing compounds of the formula (1)

/ N F
X/(S»\S(O)n/\)yF )

wherein
n represents 1 or2, and

X is as defined in claims 1 to 4, characterized in that compounds of the formula (Ib)

Xﬂ;g\s/\&': (Ib)

wherein
X is as defined in claims 1 to 4.
are reacted with an oxidizing agent, if appropriate in the presence of inert solvents.

Nematicidal compositions, characterized in that they contain at least one compound of the formula (1) according
to claims 1 to 4.

A method of combating nematodes, characterized in that compounds of the formula (I) according to claims 1 to
4 are allowed to act on nematodes and/or their habitat.

Use of the compounds of the formula (1) according to claims 1 to 4 for combating nematodes.

Process for preparing nematicidal compositions, characterized in that the compounds of the formula (1) according
to claims 1 to 4 are mixed with extenders and/or surface active agents.

12
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F
[';‘)\ /\)\<F (Tb)

X wie in den Anspriichen 1 bis 4 definiert ist,
mit einem Oxidationsmittel, gegebenenfalls in der Gegenwart inerter Ldsungsmitte!, zur Reaktion gebracht wird.

7. Nematizide Zusammensetzungen, dadurch gekennzeichnet, dass sie mindestens eine Verbindung der Formel
() geman einem der Anspriiche 1 bis 4 enthalten.

8. Verfahren zur Bekampfung von Nematoden, dadurch gekennzeichnet, dass man Verbindungen der Formel (1)
gemén einem der Anspriiche 1 bis 4 auf Nematoden und/oder deren Habitat einwirken l&sst.

9. Verwendung der Verbindungen der Formel (I) gemaR einem der Anspriiche 1 bis 4 zur Bek&mpfung von Nema-
toden.

10. Verfahren zur Herstellung nematizider Zusammensetzungen, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungen
der Formel (1) gemaB einem der Anspriiche 1 bis 4 mit Extendern und/oder oberflachenaktiven Mitteln vermischt
werden.

Revendications

1. Composés de formule (1)

(I)

dans laquelle
X représente un halogéne, et
n représente 0, 1 ou 2.

2. Composés de formule (1) selon la revendication 1 dans laquelle
X représente un fluoro, chloro ou bromo et
n représente 0 ou 2.

3. Composés de formule (1) selon la revendication 1 ou la revendication 2, dans laquelle
X représente un chloro ou broma et

n représente 2.

4. Composeés de formule (1) selon ['une quelconque des revendications 1 & 3, dans laquelle
X représente un chloro.

5. Procédé de préparation des composés de formule (1)
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(1)

dans laquelle

X est comme défini dans les revendications 1 a 4, et

n représente 0,

caractérisé en ce que le 2-(3 4,4-trifluoro-3-buténylthio)thiazole est mis a réagir avec un agent d'halogénation si
approprié en présence de solvants inertes.

Procédé de préparation de composés de formule (1)

(1)

dans laquelle
n représente 1 ou 2, et
X est comme défini dans les revendications 1 a 4, caractérisé en ce que les composés de formule (Ib)

(Ib)

dans laquelle
X est comme défini dans les revendications 1 a 4,
sont mis & réagir avec un agent d'oxydation, si approprié en présence de solvants inertes.

Compositions nématicides, caractérisées en ce qu'elles contiennent au moina un composé de formule (l) selon
I'une quelcongue des revendications 1 a 4.

Procédé de lutte contre les nématodes, caractérisé en ce qu'on laisse agir les composés de formule (1) selon
I'une quelconque des revendications 1 & 4 sur les nématodes et/ou leur habitat.

Utilisation des composés de formule (1) selon I'une quelconque des revendications 1 & 4 pour lutter contre les
nématodes.

10. Procédé de préparation de compositions nématicides, caractérisé en ce que les composés de formule {!) selon

l'une quelconque des revendications 1 & 4 sont mélangés avec des diluants et/ou des agents tensioactifs.
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

CONCEPTO MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION

Radicacion N° 00-50179
Clasificacion internacional: A 01 N 43/74
Concepto Técnico N° 664

Realizado nuevamente el estudio de fondo se conceptua:
1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:
Para dicho estudio se tuvieron en cuenta:
~-Capitulo descriptivo folios 86 a 108
-Capitulo reivindicatorio: reivindicaciones 1 a 10, folios 109 a 111.
- Memorial de recurso de 03 de marzo de 2007, folios 170 a 181.
La solicitud estudiada fue presentada ante esta Superintendencia el 5 de julio de 2000 y se
reivindico prioridad de la solicitud japonesa JP Hei11-191638 del 6 de julio de 1999
2. OBJETO DE LA INVENCION:

El objeto de la solicitud consiste en compuestos de formula (1) tal como se describe en el
folio 150.

,f N E
X /ka{mn/\)\\‘(F (I,

F
Donde X es un halégeno y n representa 0, 1 6 2

Reivindicacion 5: Procedimiento para la preparacion de compuestos de formula (1)
donde n representa O; caracterizado porque se hace reaccionar 2-(3,4,4-difluor-3-
buteniltio)tiazol con un agente halogenante a una temperatura entre 20 y 150°C y con
una presion entre 10 y 1000 kPa si es adecuado en presencia de solventes inertes.

Reivindicacion 6: Procedimiento para la preparacion de compuestos de formula (1) donde
n representa 1 6 2; caracterizado porque se hacen reaccionar compuestos de formula
(Ib) definido en el folio 110 con un agente oxidante a una temperatura entre 0y 120°Cya
una presion entre 10 y 1000 kPa, si es adecuado en presencia de solventes inertes.

Reivindicacion 7: Composiciones nematicidas caracterizadas porque contienen al
menos un compuesto de formula (1) segin las reivindicaciones 1 a 4.

Clasificacion Internacional de Patentes: A 01 N 43/74
3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO |

Expone el memorialista que “no es entendible de ninguna manera como puede ser obvio
obtener los compuestos de la presente invencidon a partir de mas de 1500 compuestos
descritos en D1 y D2. Teniendo en cuenta que ninguno de los compuestos de la presente
invencién se han descrito en las referencias citadas por su despacho.” Esta oficina se
permite reiterar que para un técnico medio en la materia habria sido obvio obtener el
compuesto de la férmula (I) reivindicado por la solicitante a partir del compuesto 230
divulgado en D1 porque sustituir por un halégeno es muy normal y comun en la técnica y las



reacciones para introducir un halégeno a un anillo de tiazol no representa ningin problema
técnico. Lo Unico que la solicitante presentdé como invencién fue un compuesto idéntico al
compuesto 230 divuigado en D1 con una substituciéon por un halégeno. Cualquier técnico
medio puede introducir un halégeno a un anillo de tiazol. Eso no representa ninguna altura
inventiva.

Afade el memorialista: “cualquier persona experta en el arte estuviera de acuerdo en la
supuesta obviedad, siempre y cuando los compuestos reivindicados en la presente invencién
estuvieran incluidos en la enorme y extensa lista de mas de 1500 compuestos”. Al respecto
esta oficina considera que de haberse divulgado los compuestos reivindicados por la
solicitante en el documento D1, la solicitud se habria afectado por novedad. Si en el estado
de la técnica se encontraba el compuesto reivindicado con una diferencia tan obvia para un
quimico como es una substitucion por halégeno en el anillo de tiazol, manteniéndose el resto
idéntico, para un técnico en la materia habria sido obvio y evidente obtener dicho
compuesto. Ademas, el memorialista omite que en D1 no sélo se encuentra un listado sino la
forma detallada para obtener el compuesto tan similar y sus caracteristicas nematicidas, al
igual que los compuestos reivindicados. No es procedente reconocer altura inventiva. Luego
tampoco es de recibo por esta oficina el argumento de que “el hecho de que los compuestos
reclamados por la presente solicitud no se encuentren en dicha.. lista indica lo opuesto a las
supuesta obviedad. Es decir los compuestos reivindicados en la presente invencion no se
derivan de manera evidente del estado de la técnica”. “Es importante sefialar que la no
obviedad de los compuestos reclamados por la presente invencion se fundamenta en el
efecto técnico sorprendente con respecto a la eficacia y a la baja fitotoxicidad”. Esta oficina
considera que el resultado obtenido por la solicitante no es mas que el fruto de una
investigacién rutinaria de seleccion de compuestos que ya habian reportado eficacia y baja
toxicidad y que no se ha podido evidenciar un efecto inesperado en comparacién con las
ensefianzas del estado de la técnica.

Adiciona el memorialista: “Es claro que el andlisis del nivel inventivo hecho por su despacho
es posterior al tiempo en que fue solicitada la invencion, es decir, corresponde a un analisis
ex post-facto. Lo que no es aceptable, ya que el examinador debe ubicarse en la fecha en
que fue presentada la solicitud y asi poder analizar el nivel inventivo de una invencion y asi
poder determinar si a la fecha en la que fue planteado un problema, la soluciéon dada
efectivamente era obviamente derivada del estado del arte.” Para esta oficina no son claras
las razones por las que el memorialista hace tal afirmacion porque en su oficio no se ha
encontrado una argumentacion que la sustente. No obstante, el examen si se situ6 en la
fecha correcta. Los documentos citados del estado de la técnica son anteriores a la fecha de
prioridad. Los documentos citados, D1 y D2, sugieren compuestos muy similares a los
reivindicados, que tienen el mismo uso y aplicacion que los reivindicados, a los cuales
bastaba hacerles una muy sencilla operacién, para un técnico en la materia, de substitucion
con halégeno para que fueran idénticos. Luego, la solucién propuesta por la solicitante para
un agente nematicida con baja fitotoxicidad es practicamente la misma, a diferencia de una
substituciéon muy comun en la quimica y dicha sustitucién no genera un efecto inesperado o
sorprendente.

Por otra parte afirma el memorialista que “no es posible dudar de los datos suministrados por
cuanto los mismos confirman la informacién proporcionada en la descripcion y pueden
comprobarse por un técnico en la materia” “Mas aun, teniendo en cuenta que Bayer ha
desarrollado a lo largo de los afios muchos de los nuevos agroquimicos presentes hoy en
dia en el mercado, no se entiende como se puede impugnar la veracidad de los datos
biolégicos presentados, sin tener ninguna evidencia que los pueda desvirtuar’. “Con
respecto a que no se indica el nivel de error ni un tratamiento estadistico que brinde
confiabilidad del resultado mi representada argumenta que es comun en la practica
presentar resultados que estan estadisticamente dentro de un margen de error razonable.
Es importante mencionar que al indicarse un dato puede verse que las diferencias son
dramaticamente mayores, aun si se tuviera un mayor margen de error, el compuesto
reivindicado en la presente invencidn, aldn extraordinariamente mostraria resultados
superiores con respecto a la técnica anterior”

Esta oficina se permite recordar al memorialista el texto de la resolucién que ahora impugna:




“el ensayo no fue realizado por algun ente independiente, solo se realizé un Gnico ensayo,
que no se indica el nivel de error ni un tratamiento estadistico que brinde confiabilidad del
resultado.” “Con respecto al resultado de prueba remitido por la solicitante cabe afadir que
s6lo indica fitotoxicidad del compuesto V1126 (D2) frente a fitotoxicidad del ejemplo 3 de la
solicitud en estudio. Pero no los compara con respecto a su efectividad como nematicida.
Asi mismo, no evalua fitotoxicidad de los compuestos de la solicitud en comparacion con
fitotoxicidad de los compuestos divulgados en D1.” Luego, esta oficina quiere hacer énfasis
en que, en general, todos los ensayos se basan en mediciones; las mediciones nunca son
absolutamente exactas en ningun campo de la técnica; las mediciones, por muy exactas que
sean, involucran errores de método, del instrumento, del observador y, en algunas
ocasiones, equivocaciones. Presentar los resultados de un Ginico ensayo no es concluyente
para ningun investigador, en general. Por lo tanto, la evidencia de que una medicion es
confiable debe ser suministrada por la persona que hace la medicién y el ensayo y para este
fin existen nociones basicas a nivel de educacion secundaria sobre el tratamiento de las
mediciones. Luego, esta falta de evidencia en la confiabilidad de los ensayos no tiene nada
que ver con el nombre de una compaiiia en particular sino con la calidad del informe
presentado como soporte de la actividad del compuesto reivindicado. Con respecto a
resultados “dramaticamente superiores” obtenidos con base en un Gnico ensayo, cualquier
investigador serio sabe que esto puede deberse a una equivocacién si no hay un nimero
estadisticamente representativo de ensayos que confirme un resultado inesperado. En
conclusion, el informe presentado a esta oficina no ofrece las caracteristicas de confiabilidad
indispensables para tomar en consideracion sus resultados.

Por otra parte, el memorialista indica que “D2 no revela el mismo compuesto reivindicado en
la presente invencién. El examinador afirma que los compuestos cercanos a la presente
invencion, identificados en D2 son VI.14 a VII.16 y VII.24 a VII.26. Estos compuestos
claramente no son los compuestos de la presente invenciéon. Por lo tanto, como la presente
invencion presenta una diferencia significativa en la efectividad y como en D2 no se revela el
compuesto de la presente invencién, se puede concluir que de acuerdo al razonamiento del
examinador, la presente invencion si es inventiva”. Esta oficina se refiere a la argumentacion
del parrafo anterior en donde se indica que no hay evidencia confiable de la actividad
inesperada y sorprendente de los compuestos reivindicados frente a los compuestos
publicados en el estado de la técnicay, por lo tanto, aungue los compuestos reivindicados
no sean idénticos a los publicados en el estado de la técnica, si eran derivables de manera
evidente por un técnico medio en la materia porque su estructura quimica es muy similar y
su obtencioén era previsible.

Pregunta el memorialista a esta oficina: “;como es obvio obtener los compuestos
reclamados por la presente invencion a partir de la combinacién de D1y D2?” si en primer
lugar, los documentos reclamados por la solicitud en estudio no se encuentran revelados en
dichos documentos y en segundo lugar de la combinacién de D1y D2 se obtiene una lista de
mas de 1500 compuestos. De lo anterior se entiende que de ninguna manera seria obvio
obtener compuestos novedosos a partir de una lista de mas de 1500 compuestos, mas aun
cuando en dicha lista no se encuentran los compuestos aqui reivindicados”. Como ya se
indico por parte de esta oficina, los compuestos similares publicados en el estado del arte,
mas especificamente en D1, estan perfectamente descritos, no estan simplemente
mencionados en una lista, se caracterizaron por ser nematicidas y por ser tan similares (en
el caso del compuesto 230 de D1 la Gnica diferencia era un halégeno en el anillo de tiazol)
eran susceptibles de derivarse de manera evidente. Ahora bien, tal como se expreso en la
resolucién impugnada, en el documento D2, se reportd el mismo compuesto que el
compuesto reivindicado por la solicitante con la Unica diferencia que tiene un atomo de fltor
substituyendo un atomo de hidrégeno en el radical butenilo. Este compuesto, denominado
VI1.14 a Vi1.16 y ViI.24 a VII.26 en el documento D2, si tiene un atomo de halégeno en el
anillo de tiazol. Luego, en el estado del arte se encontraban las ensefianzas necesarias para
derivar de manera evidente los compuestos reivindicados, que constituyen una modalidad
obvia de las ensefianzas de D1 y/o D2, juntos o por separado.

Continta el memorialista afirmando que “su despacho reconoce que los compuestos de la

presente invencidn son mas activos, pero mantiene su rechazo en cuanto a la obviedad ya
que segun el examinador estos resultados pueden ser obtenidos de manera obvia por la
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persona del oficio a partir de ensayos sistematicos convencionales altamente conocidos en
el estado de la técnica.” Esta oficina no ha aceptado que los compuestos reivindicados sean
mas activos sino que por el contrario ha objetado la confiabilidad de un unico resultado de un
unico ensayo reportado adicionalmente sin hacer parte de la descripcion inicialmente
presentada. Afiade el memorialista: “ningiin experto en el arte hubiera llevado a cabo tales
ensayos a los compuestos reivindicados por la presente invenciéon por...que dichos
compuestos no se conocian en el estado del arte. Adicionaimente, no existe ensenanza
alguna en la técnica anterior que mediante tales ensayos se obtuvieran los resultados
sorprendentes e inesperados de la presente invencion”. Esta oficina se permite aclarar que
los ensayos a los que se referia en la resolucion impugnada son experimentos rutinarios
para obtener modalidades obvias de las ensefianzas de los documentos D1 y/o D2.
Efectivamente, introducir un halégeno al anilio de tiazol del compuesto 230 del documento
D1 es facilmente el resultado de una experimentacion rutinaria. Asi mismo, sustituir un
atomo de hidrégeno por un atomo de fitior en el radical butenilo del compuesto divulgado en
D2 es también facilmente el resultado de una experimentacion rutinaria. Es decir, los
compuestos reivindicados en la solicitud denegada eran evidentes tanto a partir de D1 como
a partir de D2, o de ambos. Se insiste en que el Unico resultado aportado no tiene los
elementos necesarios para que sea confiable.

Afirma el memorialista que “los argumentos dados por su Despacho para rechazar el nivel
inventivo de la presente invencién no son razonables por lo siguiente: en primer lugar, si se
sigue los argumentos del examinador se requiere que inicialmente la persona medianamente
experta en el arte a partir de las ensenanzas de la combinacion de D1 y D2 obtuviera unos
compuestos novedosos (aunque en la técnica anterior no se sugiera ni se insinte a dicha
obtencion de compuestos novedosos) y luego el experto en el arte necesitaria saber que los
nuevos compuestos son mas efectivos (de nuevo sin ninguna ensefianza o sugerencia de tal
efecto en el estado de la técnica)”. Esta oficina llama la atenciéon del memorialista sobre el
hecho de que la novedad tan resaltada de los compuestos reivindicados es obvia y evidente
porque constituye solo una substitucion de un atomo en una molécula de mas de 15 atomos
que comparten el mismo anillo de tiazol substituido por haloégeno y el mismo radical butenilo
substituido por tres atomos de fldor (en D1 falta el halégeno del anillo tiazol y en D2 falta la
substitucién de uno de los atomos de flGor en el radical butenilo). Ademas, las ensefianzas
del arte previo indican que esos compuestos tan similares, casi idénticos, fueron empleados
para el mismo fin que propuso la solicitante. El hecho de que sean mas o menos efectivos
no constituye un avance cualitativo sobre la técnica sino, cuando mucho (siempre y cuando
se demuestre de una manera confiable) en un avance cuantitativo que se podia esperar.
Para cualquier técnico medio en la materia resultaria obvio emplear substituciones en los
diferentes grupos funcionales o radicales que constituyen cualquier molécula. Luego, tal
sugerencia exigida por el memorialista se encuentra en los conocimientos basicos de un
tecnico medio en la materia: hacer substituciones en moléculas conocidas.

Contintia el memorialista: “se llama la atencién a su Despacho que para rechazar el nivel
inventivo de una invencion se requiere demostrar que la técnica anterior suministra
ensenanzas y motivaciones para liegar a la invencién reclamada. Si se analiza el presente
caso, la técnica anterior no suministra ninguna ensenanza o sugerencia con respecto a que
los derivados trifluoro halogenados puedan ser efectivos, aln siendo estos no conocidos.”
Esta oficina recalca nuevamente el grado de similitud entre el objeto reivindicado y las
ensefnanzas de los documentos citados. La sugerencia de realizar una pequefia substitucién
en una molécula tan grande como la que se reivindicé esta dada por el conocimiento basico
del técnico medio en la materia.

Insiste el memorialista: “la técnica anterior no sugiere la introduccién tanto del tercer atomo
de flGor en el radical butenilo y la introduccion del atomo de cloro en el anillo de tiazol. Mas
aun, en la técnica anterior no hay ensefianza que sugiriera que mediante la introduccion de
flior o de cloro se obtuviera como resultado una mejora tanto en la eficacia como en una
fitotoxicidad mas baja.” Esta oficina se permite recordar al memorialista que para un técnico
medio en la materia es comun la presencia de tres atomos de fltior alrededor de un atomo de
carbono en moléculas que se usan como pesticidas, como por ejemplo en el fipronil.
También es muy comun la presencia de sustitutos halégenos en las moléculas de pesticidas,
por ejemplo en el mismo fipronil. Luego, las sugerencias para haber hecho precisamente
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esas sustituciones estan dadas por el conocimiento basico de conjunto del técnico medio en
la materia.

Concluye el memorialista: “la presente invencion ha sido otorgada en muchos paises,
incluyendo su otorgamiento por la oficina europea y por la oficina estadounidense. El
capitulo reivindicatorio concedido por dichas oficinas coincide con el capitulo reivindicatorio
de la solicitud colombiana. Por lo tanto no debe desatenderse el hecho de que oficinas con
un alto nivel en analizar los requisitos de novedad y de nivel inventivo hayan reconocido el
nivel inventito de la presente invenciéon”. En respuesta a este argumento se recuerda al
memorialista que esta oficina lievé a cabo el examen segln la normativa andina vigente, es
decir la decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina. La legislacion de los paises
mencionados tiene procedimientos diferentes a los previstos por la legislacién andina, como
por ejemplo el derecho de presentar oposiciones después de la concesién de una patente.
También incluyen formas de proteccién no previstas por la legisiacion andina, como es el
caso de las patentes de seleccion o patentes para usos y segundos usos. De la
argumentacion del memorialista se podria concluir que seleccionar un compuesto de un
conjunto de los mismos publicado previamente podria constituir una invencioén novedosa e
inventiva, lo cual no esta previsto por la legislaciéon andina vigente como susceptible de
obtener proteccidn porque, tal como se ha demostrado, los compuestos estaban totalmente
descritos y sustentados en los documentos del arte previo citados y tenian la misma
aplicacion que asigné la solicitante a los compuestos reivindicados.

Por lo anteriormente expuesto se ratifica en todas sus partes el concepto técnico N°84de
enero 19 de 2007 y en consecuencia se recomienda negar el privilegio solicitado para las
reivindicaciones 1 a 7 de los folios 150 a 151.

EXAMINADOR TECNICO Fecha: 2007-04-25
Cadigo 202043
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

RADICACION: 0-50179 EDICTO No. 12530

LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:

Que esta Superintendencia profirio Resolucién No. 18912 de 27-JUN-2007. Que el contenido de la parte resolutiva es como sigue: El
Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decision contenida en la Resolucion 1984 de 31
de enero de 2007 por medio de la cual se negd una patente de invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucién al doctor Emilio Ferrero, en su catidad de apoderado de NIHON BAYER
AGROCHEM K.K, o a quien haga sus veces, entregandole copia de la misma,
advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la
via gubemativa. :

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE M
Dada en Bogota, D. C., alos 27JUN. 23 /

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

’ / I e
ICTO en lugar visible al pablico en la SUPERIN'I:END CIA DE INDUSTRIA' Y

ntados a partir de las 8:00 a.m. de hoy.

Para notificar a los interesados, se fija el pregente
COMERCIQ, por el término de {10) diez dias hipies

Secretaria General Ad-Hoc 17-JUL-2007
Secretaria General Ad-Hoc
EDICTO No. 12530

Este edicto se desfija hoy 31-JUL-2007 a las 4:30 p.

http://docs.sic.gov.co/Documentos/ApEdictos/edictos.php?fecha=17-7-2007&kini=80 16/07/2007



