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1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes

identificado, me refiero ai oficio nimero 4574 notificado por fijacion en lista el 27 de abril de 2006.

2. Mediante el oficio nimero 4574 se puso en conocimiento del solicitante el informe que
contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre el examen de fondo de la presente
solicitud de patente.

3. Atiendo a las observaciones realizadas mediante el oficio nimero 4574 de la manera
siguiente:
3.1. Nivel Inventivo

Procederé a responder las objeciones a este respecto en el mismo en que fueron

formuladas, de la manera siguiente:

3.1.1. Con respecto a las composiciones de las reivindicaciones 1a 4y 7:

NIT 860.041.367-3
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Los compuestos reivindicados en estas reivindicaciones presentan caracteristicas
técnicas superiores en comparacion con los compuestos del estado del arte revelados en D1y
D2.

A este respecto, es importante poner de presente que estos compuestos no son
simplemente compuestos adicionales con efectos nematicidas y para demostrar lo anterior
procederé a enumerar la ventajas que presentan cada uno de estos compuestos en relacion con

cada una de las anterioridades.

D1

Si bien es cierto que la Unica diferencia existente entre el documento D1 y la
presente solicitud es la presencia de un sustituyente, dicho diferencia es la que hace que el
compuesto aca reivindicado presente un.a' elevada actividad biolégica. Con el fin de demostrar
dicha efectividad, adjunto el anexo 2 donde s‘e indican los datos comparativos tanto de los

compuestos aca reivindicados como de los revelados en D1.
® .

Con el fin de demostrar el nivel inventivo de los compuestos acé reivindicados es
importante tener en cuenta que los compuestos existentes en el estado de la técnica presentan
perfiles toxicolégicos indeseables a diferencia de los compuestos aca reivindicaos donde dicho
perfil es mucho mas favorable. Asi, y con el fin de demostrar lo anterior, me permito incluir el

anexo 1 donde efectivamente se demuestra este factor.

En consecuencia, teniendo en cuenta los datos comparativos de los compuestos
aca reivindicados en comparacion con los compuestos del estado de la técnica, es claro que los
presentes compuestos son altamente efectivos y activqs y al mismo tiempo presentan una

disminucién de la toxicidad elevada.

Estas propiedades de los compuestos que resultan sorprendentes frente a los
compuestos anteriormente conocidos y que constituyen un avance significativo en el estado del
arte deben tenerse como evidencia de su nivel inventivo. En efecto, no existe sefialamiento o
sugerencia alguna en D1 o D2 que permita concluir que la elevada actividad biologica de los

compuestos aca reivindicados y su bajo perfil toxicolégico se hubieran podido predecir por un
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técnico medio en la materia, por lo cual de acuerdo con el Manual Andino de Patentes debe

reconocérsele a los mismos el requisito del nivel inventivo'.
3.1.2. Con respecto a los procedimientos de las reivindicaciones 5 y 6:

Ahora bien, toda vez que se ha demostrado el nivel inventivo de las composiciones
reveladas en las reivindicaciones 1 a 4 y 7, respetuosamente solicitamos a su Despacho
reconocer, segun lo sefala el Manual Andino de Patentes®, el nivel inventivo del proceso
revelado en las reivindicaciones 5 y 6 en cuanto permiten obtener dichas composiciones. A
pesar de lo anterior y con el fin de especificar ain mas las condiciones del proceso la
temperatura del mismo se ha cambiado entre 20 y 150C en la reivindicacion 5 y de 0 a 120C en
la reivinciaciébn 6. Cabe anotar que bajo estas condiciones se obtiene el producto aca
reivindicado y que precisamente dichas condiciones de temperatura son las que hacen este
proceso inventivo frente a los procesos conocidos en el estado de la técnica para obtener

composiciones.nematicidas a base de trifluorbutenos.

lgualmente, es importante tener en cuenta que los rangos de temperatura se
mantienen en un amplio rango debido a que la reaccion se lleva a cabo en diferentes solventes
con diferentes puntos de ebullicion. Como bien se evidencia en los ejemplos, la sintesis se

realiza bajo reflujo y a diferentes temperaturas para cada solvente.
3.1.3 Con respeto a las reivindicaciones 8 a 10.

Estas reivindicaciones se han eliminado del capitulo reivindicatorio de tal manera

que las objeciones sobre las mismas se deben tener como superadas.
Teniendo en cuenta que de esta manera he atendido a cabalidad las objeciones

planteadas por su Despacho a la presente solicitud de patente respetuosamente solicito que se

otorgue el privilegio de proteccion de patente.

4, DOCUMENTOS ADJUNTOS: Junto con este memorial presento los siguientes documentos:

' Manual Andino de Patentes Numeral 10.4 Pag. 81
2 Ibidem. Numeral 10.3 Pag. 80
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REIVINDICACIONES

1.-Compuestos de formula (I)

N F
A}
% s)\s (O)nWF 2

F

En donde: X representa halogeno; y n representa 0,1 6 2.

2.-Compuestos de formula (I) segtn la reivindicacién 1, en donde X representa fluor, cloro

o bromo; y n representa 0 6 2.

3.- Compuestos de formula (1) seglin la reivindicacion 1 6 2, en donde X representa cloro o-

bromo; y n representa 2.
4.-Compuestos de formula (I) segin las reivindicaciones 1 a 3, en donde X representa cloro.

5.-Procedimiento para la preparacion de compuestos de férmula (I)

/
N S)\S(Q)HWF (1)

En donde X se define como en las reivindicaciones 1 a 4; y n representa 0; caracterizado

porque se hace reaccionar 2-(3,4,4- tridluor-3-buteniltio)tiazol con un agente halogenante a



una temperatura entre 20°C y 150°C y con una presiéon entre 10 kPa y 1000 kPa, si es

adecuado en presencia de disolventes inertes.

6.- Procedimiento para la preparacion de compuestos de férmula (I)

N F
x/[s»\s (O)nWF )

En donde n representa 1 6 2 ; y X se define como en las reivindicaciones 1 a 4 caracterizado

porque se hacen reaccionar compuestos de formula (Ib)
/ 3N ]
X AN (Ib)
F

En donde X se define como en las reivindicaciones 1 a 4, con un agente oxidante a una
temperatura entre 0°C y 120°C y a una presion entre 10 kPa y 1000 kPa, si es adecuado en

presencia de disolventes inertes.

7.Composiciones nematicidas, caracterizadas porque contienen al menos un compuesto de

férmula (I) segun las reivindicaciones 1 a 4.

COLO 08733-801-003-3
JJC-ID-30



Anexo 1
Determinacidén de Tolerancia Vegetal

usando soya (Glycine max) como ejemplo

Se pesa el compuesto activo para obtener la cantidad requerida y se
disuelve en agua con la ayuda de acetona y un emulsificador. Se
aplica la solucidén de compuesto activo (concentracidén 20 ppm) a la
tierra que va a ser usada como el sustrato en un volumen
correspondiente y se incorpora de forma pareja en la misma con la

ayuda de un mezclador.

Se colocan/plantan ndmero iguales de semillas/plantas jdvenes en
tierra tratada y no tratada. Se conservan las plantas en invernadero
bajo condiciones idénticas de ©&ptimo crecimiento. Se determina en
intervalos regulares el dafio a las plantas y su intensidad en
relacién con los sintomas correspondientes (por ejemplo dafio a las

hojas o tallos, tejido muerto, decoloracidn, etc.)

Resultados

Compuesto A segln WO 95/24403 (Ejemplo VII 26)

N
5%
o SJLW%31
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o
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Compuesto B segln la presente invencidn (Ejemplo 3)

N
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Dafio del 5%
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Anexo 2

Datos de Pruebas Biolégicas

Prueba contra Meliodogyne spp (prueba de tierra de maceta)

Preparacidén del agente de prueba:

Se impregna 1 parte del compuesto a 99 partes de pdmez para obtener

granulos finos.

Método de prueba:

El compuesto activo preparado como se indicd anteriormente fue
afiadido a tierra contaminada con Meloidogyne 1incognita a una
concentracién quimica de 10 ppm y mezclado  homogéneamente
revolviendo. Se llend una maceta (1/5000 are) con la tierra. Se
sembraron cerca de 20 semillas de tomate por maceta. Después de ser
cultivadas en un invernadero, las mismas fueron extraidas teniendo
cuidado de no daflar las raices y se determind la formacidn de

agallas.

Después del periodo de tiempo deseado, la accidén nematicida es
determinada en % usando la formacidén de agallas como medida. 100%
significa que no se encontraron agallas; 0% significa que el nutmero
de agallas en las plantas tratadas corresponde con el del control no

tratado.

Los resultados de las pruebas se muestran en las siguiente Tabla




Tabla 1
Compuesto (ExX No.) Concentracién de Efectividad
ingrediente activo [ppm]
F
-N
/ SXM% X F 1 74%
s S
Cl
F
Ex. 1
F
N
/ \>\ 2 R F 1 40%
F

Ex. 16 de WO 86/07590
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Clasificacion Internacional (IPC) AO1N43/74
Concepto Técnico No. 84

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el articulo 48
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:

e Para el presente estudio se tuvo en cuenta el capitulo descriptivo, folios 86
a 108 y reivindicaciones 1 a 7, folios 150 a 151 anexados como respuesta
al requerimiento formal,

e 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 férmula (I) tal como se
describe en el folio 150.

N F
-
xé}\S(o)n/\/{NE (),

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

Reivindicaciéon 5: Procedimiento para la preparacién de compuestos de
formula (1) donde n representa 0; 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 presiéon entre 10 y 1000 kPa si es adecuado en
presencia de solventes inertes.

. Reivindicacion 6: Procedimiento para la preparacion de compuestos de férmula
(I) 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 0 y 120°C y a una presién 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) segun las reivindicaciones 1 a
4.

3. Determinacion del estado de la técnica:

El articulo 16 de la Decision 486 de la Comision establece: “El estado de la técnica
comprenderd 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 presentacién de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad
reconocida.

Sélo para el efecto de la determinacion de la novedad, también se considerara
dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en tramite



ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentaciéon o de prioridad
fuese anterior a la fecha de presentacién o de prioridad de la solicitud de patente
que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la
solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo
previsto en el articulo 40.”

e La fecha a considerar para determinar el estado de la técnica es el 6 de
julio de 1999, teniendo en cuenta la prioridad reivindicada.

¢ Se realiz6 una bisqueda en las bases de datos con que cuenta la oficina y
se encontraron los documentos indicados en el cuadro siguiente:

N° | DOCUMENTO TITULO FECHA DE
PUBLICACION

D1 WO 86/07590 | Pesticidal polyhaloalkene derivatives 1986-12-31

D2 | WO 95/24403 | (4,4-difluorobut-3-enylthio)-substituted 1995-09-14
heterocyclic or carbocyclic ring
compounds having pesticidal activity

4. Evaluacién de los requisitos de patentabilidad:

El articulo 14 de la Decision 486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina
establece: “Los Paises Miembros otorgaran patentes para las invenciones,
sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia,
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de
aplicacién industrial.”

En cumplimiento con este articulo, se procedié a evaluar los requisitos de
novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial con el fin de establecer la
patentabilidad de la invencion reivindicada en la solicitud en estudio.

Evaluacion del Nivel Inventivo:

El art. 18 de la Decisidon 486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina
establece: “Se considerara que una invencién tiene nivel inventivo, si para una
persona del oficio normaimente versada en la materia técnica correspondiente,
esa invencidn no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera
evidente del estado de la técnica.”

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
la férmula (1) de la solicitud estudiada cuando n = 0, diferenciandose sélo por el
hecho de no tener un haldégeno en la posicién 5 del anillo de tiazol. Para un
técnico medio en la materia habria sido obvio obtener el compuesto de la
formula (1) reivindicado por la solicitante a partir del compuesto 230 divulgado
en D1 porque ese tipo de substituyentes son muy normales y comunes en la
técnica y las reacciones para introducir un halégeno a un anillo de tiazol no
representa ningun problema técnico. La solicitante ha presentado un informe
de prueba en donde compara la actividad nematicida o efectividad del
compuesto de su invenciéon con el compuesto 230 del documento D1. Con
respecto al unico resultado reportado en dicho informe, esta oficina considera
que el ensayo no fue realizado por algin ente independiente, que solo se
realizé un dGnico ensayo, que no se indica el nivel de error ni un tratamiento



estadistico que brinde confiabilidad del resultado. Por otra parte, el articulo 18
de la decision 486 establece que “se considerara que una invencion tiene nivel
inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia
técnica correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se
hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica’. En este caso,
la introduccion de un haldgeno al anillo de tiazol del compuesto divulgado por
D1 es algo obvio y se deriva de manera evidente del estado de la técnica por
parte de un técnico normalmente versado en la materia. E! 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 que el compuesto reivindicado por la
solicitante con la Unica diferencia que tiene un atomo de flior substituyendo un
atomo de hidrégeno en el radical butenilo. Este compuesto, denominado VI1.14
a Vil.16 y VIi.24 a VI1.26 en el documento D2, si tiene un atomo de halégeno
en el anillo de tiazol.

Es decir, que si no hubiera sido suficiente para un técnico derivar de manera
evidente el compuesto de formula (1) de la solicitud en estudio a partir de sélo
las ensefianzas de D1 o de soélo las ensefianzas de D2, lo cual es poco
probable porque la substitucién con halégenos de los atomos de hidrégeno en
los diferentes radicales es algo muy normal en la técnica, la combinacion de las
ensefianzas de D1 y D2 sin lugar a dudas habria indicado al técnico medio en
la materia que el compuesto de la férmula (1) se deriva obviamente porque en
D1 el compuesto es idéntico a excepcion del atomo de haldégeno en el anillo de
tiazol; y en D2 el compuesto es idéntico, excepto por el 4tomo de flaor en el
radical butenilo.

Se considera que a partir del estado del arte es posible que una persona
medianamente versada en el tema cormrespondiente pueda derivar los
compuestos que se reclaman ya que si en 1986 era conocido el nlcleo basico
de los trifluorbutenos con actividad nematicida, la inclusion de un atomo de
halégeno en el anillo tiazol de estos polihaloalquenos se puede evidenciar de
una manera légica por medio de un analisis de D2. Vale anotar que en 1995
este mismo tipo de polihaloalquenos habian sido estudiados realizando varias
sustituciones desde haldgenos en la posicion 5 hasta la variaciéon de todos los
sustituyentes del anillo en las diferentes posiciones. Asi, el estudio completo de
D2 inicia en los compuestos basicos Vil.1 a VIi.3 donde no hay sustitucion
hasta la inclusion de diferentes halégenos o de otro tipo de radicales en la
misma posicién o en otra asi como, el cambio de posicion en el anillo del
polihaloalquenil.

El estudio realizado en D2 permite obtener una vision bastante amplia del tipo
de compuestos derivados del nucleo (4,4-difluorobut-3-eniltio)-sustituido) sin
que ello implique una modificacion en el tipo de actividad (nematicida). Si bien
es cierto, seran unos mas activos que otros pero también es cierto que estos
resuitados pueden ser obtenidos de manera obvia por la persona del oficio a
partir de ensayos sistematicos convencionales altamente conocidos en el
estado de la técnica.

La combinacion de D1 y D2 pone en evidencia que los trifluorbutenos-tiazol
sustituidos pueden ser derivados del arte ya que antes se habian ensayado
compuestos con el mismo nucleo en los que precisamente se habia sustituido
especificamente esa posiciéon por un atomo de haldgeno.

En conclusion los derivados que se reclaman se podian derivar de aquellas
sustancias reveladas por D1 y D2 y por ello se considera que, es légico para la



persona del oficio que si la actividad nematicida persiste atn con los cambios o
modificaciones realizadas en el arte entonces intercambiar sustituyentes de
manera sistematica en las mismas posiciones hasta encontrar alguna estructura
distinta no supone un salto cualitativo en la formulacion de la regla técnica y por
tanto las reivindicaciones 1 a 4 y 7 relacionadas con los compuestos y la
composicién nematicida no tienen nivel inventivo.

En cuanto a los procedimientos de preparacion de los compuestos de férmula
(1) definidos en las reivindicaciones 5 y 6, es importante anotar que éstos
corresponden a procesos de halogenacion y oxidacidbn convencionales
conocidos ampliamente por la persona medianamente versada en el arte
técnico correspondiente donde los intervalos de temperatura y de presiéon son
bastante amplios, a pesar de las restricciones de la solicitante en la ultima
version del capitulo reivindicatorio, que practicamente incluyen condiciones muy
generales de operaciéon en las que seguramente existen posibilidades donde
efectivamente no se lleve a cabo la reacciéon. Tal como se presentan, los
procedimientos de preparacion corresponden a materia que resultaba obvia de
deducir y proponer con el fin de liegar a los compuestos de las reivindicaciones
1 a 4 por la persona del oficio sin que ello implicara un salto en la formulacion
de la regla técnica que amerite el privilegio requerido.

Es de informacion basica para el técnico en quimica conocer los medios de
halogenar un anillo, asi como el de oxidar un atomo de azufre que se encuentre
en una cadena de una sustancia organica. En este orden de ideas, se considera
que la materia reclamada es del conocimiento basico y de conjunto del técnico,
es decir que si se quiere halogenar se utiliza un agente halogenante y si se
desea oxidar se selecciona o se realiza la reaccién en presencia de un
oxidante, obviamente bajo determinadas condiciones de presion o de
temperatura y por tanto el objeto de las reivindicaciones 5 y 6 no tiene nivel
inventivo, ademas porque no resuelve ningln problema técnico relacionado con
reacciones tan conocidas en el estado del arte, como halogenacién y oxidacion

Igualmente ocurre con las composiciones nematicidas de la reivindicacion 7 que
son sélo la posible aplicacion de los compuestos de la férmula (1) y que carecen
de nivel inventivo por cuanto los compuestos mismos también carecen de nivel
inventivo.

Con respecto al resultado de prueba remitido por la solicitante cabe afadir que
solo indica fitotoxicidad del compuesto VII26 (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 comparacién con fitotoxicidad de los compuestos
divulgados en D1. Luego, se confirma que el mencionado informe es muy
incompleto y no se puede tomar de base para hacer ningun tipo de
conclusiones.

En conclusion los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se
encuentran afectados asi:

No. Documento Reivindicaciones Requisito que
Afectadas afecta

D1 WO 86/07590 1a7 Nivel Inventivo

D2 WO 95/24403 1a7 Nivel Inventivo

A
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En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda Negar
las reivindicaciones 1 a 7 de los folios 150 y 151

Bogota, D.C., 2007-01-19

CONCEPTO JEFE DE DIVISION EXAMINADOR TECNICO
TECNICO NUEVAS CREACIONES Cédigo No. 202043
No. 84
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RADICACION: 0-50179 EDICTO No. 2887

LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:

Que esta Superintendencia profirié Resolucién No. 1984 de 31-ENE-2007. Que el contenido de la parte resolutiva es como sigue: El
Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

ARTICULO PRIMEROQ: Negar el privilegio de patente de invencion a la creacion
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 resolucion, entregandole copia de la misma,
advirtiendole que contra ella procede el recurso de reposicion ante el
Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5
dias habiles siguientes. '

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
'—wr — — Dadaen Bogota D.C., alos 3 1 ENE. 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

7 SR

/ E “
/ b JA

Para notificar a los interesados, se fija el pf seh
COMERCIOQ, por el término de (10) diez dias

s contados a partir de las 8:00 a.m. de hoy.

Secretaria General Ad-Hoc 15-FEB-2002,3.-«“'A Este edicto se desfija hoy 28-FEB-2007 a las 4:30 p.m. 7
Secretaria General Ad-Hoc e

EDICTO No. 2887

http://10.20.1.11/Documentos/ ApEdictos/edictos.php?fecha=15-2-2007 &kini=80 14/02/2007
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CORREO CERTIFICADO SYPERINTENDENCIA

Radicacion : 0-50179- -8-0 Fecha: 2007-02-01 08:11:56
Tramite : 2 PATENTES

Evento : 1 REGDEPOSITO

Actuacion: 432 COMUNICACTOADM

Destinatario : EMILIO FERRERO Folios 1

Seiior (a) (es)

EMILIO FERRERO P
CARRERA 4 NO. 72-35
BOGOTAD.C. ?
Referencia RESOLUCION : 1984
Fecha: 31/01/2007
Expediente : 0-50179
Tramite : 2 PATENTES DE INVENCION
Evento : 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
Actuacion : 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
contados a partir del envio de la presente citaciéon, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
jornada continua, con el fin de notificarle personaimente el contenido de la resolucion de la
referencia proferida dentro del expediente tramitado con el numero de radicacion citado en
el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mencion se
notificara por edicto, el cual se fijard por el término de diez (10) dias en el Centro de
Documentacion e Informaciéon.

Para su comodidad el texto completo de la resolucion se encontrara disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habil siguiente al de su notificacion, la cual podra ser
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el
numero de resolucion a través de la opcidn servicios en linea - caracter general - consulta
actos administrativos.

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Sede Centro: Carmera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5y 10
Al contestar favor indique el nimero de Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 PBX: 3 82 08 40
radicacion consignado 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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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIAY COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 5 de julio de
2000, bajo el nimero 00050179, se presentd la solicitud de patente de invencion
titulada: “TRIFLUORBUTENOS NEMATICIDAS".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe
llenar 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 invencidn se modificé a: “TRIFLUORBUTENOS
NEMATICIDAS Y PROCESO PARA LA OBTENCION DE LOS MISMOS”.

TERCERO: Q i en de patentabilidad se encontré que la invencion
no cumple cor lecidos. En consecuencia, con fundamento en lo
dispuesto 486 de la Comision de la Comunidad
pronunciara sobre las objeciones

el 7 de septiembre de 2006,
ulado y presentd aclaraciones. Asi
dicatorio, el cual, cumple con las
4 de la Decision 486.

articulo 14 de la Decision 486 expedida porla
'se otorgaran patentes "...para las invenciones,
en todos los campos de la tecnologia, siempre
ivo y sean susceptibles de aplicacion industrial”.

Q” INTO: Que seg

nes 1 a 7, contenidas en los folios 150 y 151 del
ables, toda vez que no cumplen con el requisito
$ siguientes consideraciones:

 formula (1)

tal como se describe en el

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5y 10
Conmutador: 334 12 21

Fax: 281 31 25
Santa Fe de Bogota, D.C., Colombia
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x/(; ﬁ\s.{o)n/\)“%( F (D,

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

Reivindicacion 5: Procedimiento para la preparacion de compuestos de formula (1)
donde n representa 0; 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 preparacién de compuestos de férmula (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 0
y 120°C y a una presion entre 10 y 1000 kPa, si es adecuado en presencia de
solventes inertes.

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

, 21 Fecha determina

el 6 de julio de 1999, que
'de la solicitud japonesa JP
isitos juridicos, segun obra afolios 117y

- La fecha para determi
~ corresponde ala fecha
- Hei11-191638. La pri
118 del expediente e

" Consultadas las bases
. siguientes documentos
- con el objeto de la solic

N° | DOCUMENTO TITULO FECHA DE
, PUBLICACION
| D1 | WO 86/07590 olyhaloalkene derivatives 1986-12-31

‘| D2 | WO 95/24403 nylth|o) -substituted 1995-09-14
yclic ring compounds

activity

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5y 10
Conmutador: 334 12 21
Fax: 281 31 25
Santa Fe de Bogota, D.C., Colombia
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3. Nivel inventivo

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

E! estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el articulo 16 de la misma
Decision, comprende “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, de la prioridad reconocida”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado sobre este requisito,
lo siguiente:

“El articulo 4 de la Decision 344 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que la invencion
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 invencion, se
hubiese podido llegar de manera evndente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un
experto medio.en-la: jesse. trate es decir, para una persona del oficio y normalmente

1a Comunidad Andina ha manifestado lo

al examinador técnico e un
e estudio no se habria
jstian 'en ese momento dentro
dvertir que uno es el examen que

[y otro el que se efectua con respecto al
omo parametro de referencia el ‘estado de
ion con las ‘anterioridades’ existentes dentro
entras que en el segundo (nivel inventivo) se
xamen debe partir del conocimiento general que
izar el cotejo comparativo con su apreciacién de
nocimientos técnicos existentes ha podido o no

del estado de la técni
realiza el técnico medi
nivel inventivo; si bil
la técnica’, en el P
. de aquella, cadz

 éltiene sobre el estado
conjunto, determinando:
producirse tal invencié

“Ahora bien, a los efecto
entiende por “obvio” y po
entender por nivel inventi

de la Decisién 344 resulta pertinente definir que se
n de, consecuencialmente, determinar qué se debe

“Lo obvio es “aquello que sall
de los ojos o que no tiene difi cuh‘a
puede dudar racionalmente
certeza y claridad’®. Como
resulte obvio no es neces

nera clara y directa; lo que se encuentra o pone delante
Mientras.que lo evidente “es algo tan cierto y claro que nadie
te manera tan perceptible y manifiesta que muestra
cia radica en lo “tan”, de forma que algo que
empero.lo que es evidente, es también obvio.

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5y 10
Conmutador: 334 12 21
Fax: 281 31 25
Santa Fe de Bogot4, 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 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 técnica que existia en ese momento, es una consecuencia claray
directa de dicho estado.

En efecto, el compuesto 230 (pagina 22 dei documento D1) es el 2-(3,4,4-trifluoro-3-
buteniltio) tiazol. Este compuesto es muy similar, casi idéntico, al compuesto de la
formula (1) de la solicitud estudiada cuando n = 0, diferenciandose sélo por el hecho
de no tener un halégeno en la posicion 5 del anillo de tiazol. De esa manera, para un
experto medio en el arte habria sido obvio obtener el compuesto de la formula (1)
reivindicado por la solicitante a partir del compuesto 230 divulgado en D1, porque ese
tipo de substituyentes son muy normales y comunes en la técnica y las reacciones
para introducir un halégeno a un anillo de tiazol no representa ningun problema
técnico.

Ahora bien, la solicit nforme de prueba en donde compara la
sto de su invencién con el compuesto
sultado reportado en dicho informe,
e realizado por algun ente
ue.no se indica el nivel de error

“del resultado.

independiente, que solo’

iéel articulo 18 de la Decision 486 establece
‘tiene nivel inventivo, si para una persona del
ria técnica correspondiente, esa invencion no
3 derivado de manera evidente del estado de la
cion de un halégeno al anillo de tiazol del
oy para un experto medio en el arte se deriva
a técnica. El reporte de una diferencia significativa
icio de altura inventiva si en el estado de la
e hubiera reportado también el mismo compuesto
-solicitante con la Unica diferencia que tiene un
de hidrégeno en el radical butenilo. Este
6 y.VIl.24 a V.26 en el documento D2, si tiene

de manera evidente del es
en la efectividad habria

técnica, en el documenitc
que el compuesto reivini
atomo de fllior substituy

del 27 de julio del 2005.

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5y 10
Conmutador: 334 12 21
Fax: 281 31 25
Santa Fe de Bogot3, D.C., Colombia
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Es decir, que si no hubiera sido suficiente para dicho experto medio derivar de
manera evidente el compuesto de formula (1) de la solicitud en estudio a partir de s6lo
las enseftanzas de D1 o de sélo las ensefianzas de D2, lo cual es poco probable
porque la substituciéon con haldégenos de los atomos de hidrégeno en los diferentes
radicales es algo muy normal en la técnica, la combinacion 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 (1) se deriva obviamente, porque en D1 el compuesto es
idéntico a excepcién del atomo de halégeno en el anillo de tiazol; y, en D2 el

- compuesto es idéntico, excepto por el &tomo de flior en el radical butenilo.

Se considera, entonces, que a partir del estado del arte previo es posible que una
persona medianamente versada en el tema correspondiente pueda derivar los
compuestos que se reclaman ya que si en 1986 era conocido el nucleo basico de los
trifluorbutenos con actividad nematicida, la inclusion de un atomo de halégeno en el
anillo tiazol de estos polihaloalguenos se puede evidenciar de una manera légica por
medio de un analisis de D2. Vale anotar que en 1995 este mismo tipo de
polihaloalquenos hablan sido estudiados reahzando varias sustituciones desde
halégenos en | on.5.hasta | vanamon de todos los sustituyentes del anillo en
S | io completo de D2 inicia en los compuestos
itucion hasta la inclusidén de diferentes
isma posicién o en otra asi como, el

basicos VII.

y.bastante amplia del tipo de
-3-eniltio)-sustituido) sin que ello
d (nematncnda) Si bien es cierto, seran
es cierto que estos resultados pueden ser
a del oficio a partir de ensayos sistematicos
n el estado de la técnica.

onvencionale a’lfa,

e en evidencia que los trifluorbutenos-tiazol
del arte, ya que antes se habian ensayado
en los que precisamente se habia sustituido
atomo de haldgeno.

e reclaman se podian derivar de aquellas
or ello, se considera que, es logico para la
maticida persiste atin con los cambios o
es intercambiar sustituyentes de manera
contrar alguna estructura distinta no
( : egla técnica y por tanto las

sustancias reveladas po
persona del oficio que s
modificaciones realizada

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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reivindicaciones 1 a 4 y 7 relacionadas con los compuestos y la composncnon
nematicida no tienen nivel inventivo.

En cuanto a los procedimientos de preparacion de los compuestos de férmula (1)

definidos en las reivindicaciones 5 y 6, es importante anotar que éstos corresponden

a procesos de halogenacion y oxidacion convencionales conocidos ampliamente por

un experto medio en el arte técnico correspondiente, donde los intervalos de
. temperatura y de presion son bastante amplios, a pesar de las restricciones de la

solicitante en la Gltima version del capitulo reivindicatorio, que practicamente incluyen
condiciones muy generales de operacién en las que seguramente existen
posibilidades donde efectivamente no se lleve a cabo la reaccidon. Tal como se
presentan, los procedimientos de preparacién corresponden a materia que resultaba
obvia de deducir y proponer con el fin de llegar a los compuestos de las
reivindicaciones 1 a 4 por el experto medio del oficio, sin que ello implicara un salto
en la formulacién de la regla técnica que amerite el privilegio requerido.

Es de informacion bgsica para el técnico en quimica conocer los medios de
halogenar un anillo, asi como el de oxidar un atomo de azufre que se encuentre en
una cadena de una_ sustancia orgénica. En este orden de ideas, se considera que fa
materia recle ento basico y de conjunto del técnico, es decir,
que si se quier :
_selecciona o se re
~determinadas condici peratura y por tanto el objeto de las

" reivindicaciones 5y 6 emas porque no resuelve ningdn
problema técnico relac onocidas en el estado del arte,
como halogenacion y o

. . o - -lgualmente ocurre co
~ .. .sblo la posible apllcaC|o
nventlvo debldo

hematicidas de la reivindicacion 7 que son
m estos de la formula (1) y que carecen de nivel
mismos también carecen de nivel inventivo.

.. Con respecto al resulta
" indica fitotoxicidad del co

~ solicitud en estudio, pel
“nematicida. Asi mismo,
~comparaciéon con fitotox

_ se ratifica que el menci

~ para hacer ningtn tipo di

emitido por la solicitante, cabe anadir que sélo
1126 (D2) frente a fitotoxicidad del ejemplo 3 de la
compara con respecto a su efectividad como
totoxicidad de los compuestos de la solicitud en
ompuestos divulgados en D1. De esa manera,

En vista de todo lo expue:
- luz de la materia divulga
“ que impliquen un salto
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inventivo al objeto reivindicado; en decir, la presente invencion solo se trata de una
consecuencia clara y directa de dicho estado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invencion 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 resolucion, entregandole copia de la misma,
advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposicion ante el
Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5
dias habiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Bogota D.C., a los K| 1.ENE. 2007

COMERCIO,

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5y 10
Conmutador: 334 12 21
Fax: 281 31 25
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