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AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO
Redicacién 0-804471 -8-0 Fecha: 2008-10-31 03.40:20
Tridmite 2 PATENTES
Evenio 1 REGDEPOSITO
Actuscién 432 COMU
Destinetaric GERMAN CASTILLO GRAU Follos 1
Sefior (a) (es)
GERMAN CASTILLO GRAU
CRA 13 #3743 PISO 12
BOGOTADC
~ 17512
REF RESOLUCION 28222
FECHA 30/10/2006
Expediente 0-64471
Tramite 2 PATENTES DE INVENCION
Evento 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO

Actuacion 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le soliclto 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 héblles
contados a partir del envic de la presente citacidn, en horario de 830 am a 500 pm
Jomada continua, con el fin de notificarle personaiments el contenido de la resoluclén de la
referencia profenda dentro del expediente tramitado con el numero de radicacién citado en
ol asunto

De no hacerse presente en el término indicado anteriormentse, la providencia en mencién se
notificard por adicto, el cual se fijard por el término de diez (10) dlas en el Centro de
Documentacidn e Informacion

Para su comodidad el texto completo de la resolucién se encontrard disporuble en la pagina
web de la Entdad desde el dia hébil sigulente al de su notficacién, la cual podré ser
consultada desde un computador con acceso a intemet, en la pégina www sic.gov co, con el
numero de resolucion a través de la opcion servicios en linea - caracter general - consulta
actos administrativos

Secretaria General
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Por la cual se niega una patente de invencién

Exp N° 00064471

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

CONSIDERANDO

PRIMERO Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 29 de agosto
de 2000, bajo el nimero 00064471, se presentd la solicitud de patente de Invencién
titulada "METODO PARA CONTROLAR HONGOS UTILIZANDO DERIVADOS DE
FENILHIDRAZINA"

SEGUNDO Que efectuado 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

TERCERO Que realizado el examen de patentabilidad se encontrd que la invencién
no cumple con los reqmsrtos establecldos En consecuencia, con fundamento en lo
dispuesto ¢ an'el-'artlcdlo “45,d# 1. OBcisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se requmé“;al pet|c|onar10 para que se pronunciara sobre las objeciones
efectuadas a la solférads’ %.; s 0 VS £y

\?P 1‘: -o... \ » -,". : f Ly "\-
CUARTO Que el sollcrtante'medla'nte"escﬁto radlcado el 11 de septiembre de 2008,
atendi6 oportunamente al requeﬂmiento fonnulado,y\prasonté aclaraclones Asl
mismo, allegé un nuevo,.,-_.cqpltulo ‘re:ﬁndlcatorlo el cual, cumple con [as
prescripciones establecldas en"-o;?liartilcufo 34 de la Declsion 486

f . 1’ ’
QUINTO Que segun 15 alspuestoaen 8l arhculo 14 de la Decision 486 expedida porla
Comision de Ja*&:ofnunldad: Andlna,se otorgardn patentes " para las Invenciones,
sean de producto o dé procec’ilmlento.en todos los campos de la tecnologla, sitempre
que sean nuevas, tengan nival’ |gvantlvo y sean susceptibles de aplicacién industnal”

- Er ot

SEXTO Que las nuevas}awmdlcaclones 1 a 8, contenidas en [os folios 113 a 115
del expediente en estudlo.qno rson 'patentables, toda vez que no cumplen con el
requisito de nivel Ipyentlvo::de‘acuerdo con las sigulentes consideraciones

‘ %v Y l.“'-F' ?I
1 Objeto de la Invenclén 5 aq ";’ '
La presente solicttud propon"e' uﬁméﬁf&o"paﬁ el control de hongos, que consiste en

wr Y

hacer contactar a los hongos “con’una cantldad fungicidamente efectiva de un
compuesto denvado de fenilhidracing de'fé’rmula OX: o“de férmula (1)

Fortbaan A e
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2 Determinacién del estado de la técnica
2 1 Fecha determinante para el analisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 7 de septiembre de1999, que
comesponde a la fecha de la pnondad invocada respecto de la solicitud US
09/391,202 La pnondad fue tenida en cuenta para el estudio de patentablilidad,
segun obra a follos 105 y 116 del expediente en estudio

2 2 Documentos del estado de la técnica

Consuitadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontraron los
documentos, antenores a la fecha de prioridad invocada y relacionados con el objeto
de la solicitud en estudip
N°] Documento Titulo Fecha

1 | US 5,367,003 ingsecticldal phenylhydrazine derivatives 22-11-1994
2 | US 5,874,485 Hydrazinecarboxylate miticides and 23-02-1690
insechcides

ooy e YR

- ¥
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-

1]
- . ‘

3 Nivel Inventivo:

Segun lo dispuesto en elarticulo G‘ﬂl Bﬁdella, mlsma Decltslén 488, "se considerara que
una mnvencion tiene nivel lnventlvok sI; para r,una persona del oficlo normaimente
versada enla matera tecmba oorrespondlente esa invéncidn no hubiese resuttado
obvia ni se hubiese denvadd de maners evidénte del estado de la técnica”
£ FSOTSR

El estado de la técnica,~al; tenon de” -lo ’dlspuesto en el articulo 18 de la misma
Decision, com_prande wtodo’lo i que haya'sldo accesible al publico, por una descnpcién
escnta voral; utlzacién, .oomel;clallzacldn o cualquier otro medio antes de la fecha
de presentacién de la sollcltl.'ld de patente o, en su caso, de la pnondad raconocida”

W na 'ﬁ . '
El Tnbunal de Justicia de Ia Comunldad Andina reclentemente ha dicho sobre este
requisito, lo siguiente | . __P )

’ o

*El articulo 4 de la Daclsiér*344 d:a‘é"n'olla e requisito de nivel Inventivo al establacer que la
Invencién goza de dicho nivel al no-derlvar de manera evidents del estado de la técnica, nique
hublesse resultado obvia para una persoqa entandida o versada en la materia Este requisito
ofrece al examinador la poslblllélad de determinar si con los conocimientos técnicos que
axistlan al momento de la Invencién"8&  hublese*podido llegar de manera evidents a la misma,
o 81 el resultado hubiese #ido obvng!-pam un experto medio en la materia de que se trate, es
decr, para una persona del ofclo y normalrnente versada en la matera técnica
correspondlente

Carrera 13 No 27-00 Pisos 5y 10
Conmutador 334 12 21
Fax 2813125
Santa Fe de Bogot4, D C, Colombia
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*Con respecto a lo anterior el Tribunal de Justicia da la Comunidad Andina ha manifestado lo
siguiente

‘Con el requisito del nivel inventivo-io que se pretende es dotar al examinador
técnico e un elemento que /e permita afirmar o no sl a la invenci5n obyeto de
ostudio no s8 habria podido llegar a partr de los conocimientos técnicos que
existien an ese momenio deniro del estado de la técnice  En esfe punio conviene
advertir que uno es el examen que realixa el tScnico medio respecio de le novedad
y oiro el que se efeciia con respecio al nivel mventivo, si1 bien en uno y otro se
ulilza como perémetro de referencia el ‘astado de la técnica, en ef primero, se
coleja la invencién con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno
(sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que e/
técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que é/
tlene sobre el estado de la técnica y realzar el colejo comparativo con su
apreciacién de conjunio deilerminando si con fales conocimientos técmicos
existentes ha podido o no producirse tal iInvencién’

“Ahora bien, a los efectos del articulo 4 de la Declsién 344 resulta partnante definir que se
entiende por "obvio” y por “evidente” a fin de, consecuenciaimente, determinar qué se debe
entender por nivel mventivo

“Lo obvio es “sguelio que solta a Ia vista de manera clara y directa o que se encuenins o pons delante
daioaqbsoqmnbhenedh!ﬁﬂad‘%enﬂ‘as que lo evidente “ss algo tan clerfo y claro que nadis
puade dudsr raclonaimene de om':, umumm-gmm tan percepiible y manifiesta que musstra
certeza y claridad@” COmo ¥ podrﬁ" ver, |3, dferenicia radica en lo “tan”, de forma que algo que
resulte obvio no es neoésarlamenfe évidente, empe'ro loque es evldente os también obvio
Vv 7w 2R e R
“En este orden de ideas \B8 puede oonclulr queuna I;llvendén goza de nivel Inventivo cuando a
los ojos de un experto medlggn‘el asunto de que se trate e necsslta algo mas que la simple
aplicacién de los conocirhieitos téc?mcoa e'ﬁ"la*mu‘leﬂa bara.llegar a elfia, es declr, que de
conformidad eon el astado de i tdcnica -el‘rnvento ‘no’sea consecuencla clara y directa de
dicho estado” ! .,a-. S e S
N r"dl"ir"" \-:. H -
Visto lo antenor, se adwert& que, la solicitud no cumple con el requisito de nivel
inventivo, toda - vez,que a Jos ojos de un experto medio, y de conformidad con el
estado de la"técnicd qua exlstlaaen ese momento, s una consecuencia clara y
directa de dicho estado!
M"":.;‘-;*q r
En efecto, el método pard dontmlar hongos comprendido en las revindicaciones 1 a
8 de los folios 113 a | 1‘5 que ‘comprende /a aplcacién de una cantidad del
compuesto de la formula Fo.de la férmula Il del tipo de las fenilhidrazina, tal como se
relvindica comesponde 'al*miétodc’ universalmente conocido para la aplicaci6n de
compuestos pesticidas, dado.vqué su forma de reallzacibn no presenta _ninguna

etapa, condicidn o caracterist ifi e _lo diferencie de los méfodos

convencionales para la aplication da estos compuestos De hecho, para que un
Iap:\l‘? ‘;\, - tﬁi l-l' .ll"}“' ‘g

1PROCESO 88-1P-2005, seﬁtoncla de mterpretacubn prejudlclal dal 27 de juho del 2005
e e o= 3

l\.\. P

'."--

b W 8 “fe’ ¥ N -"’
%‘ *y ':t n 7 ,‘\ - \‘ ] c
Y 3T . ™ amera 13 No 27-00 Pisos 5y 10
T T Conmutador 334 12 21

' na - o

Fax 28131 25
Santa Fe de Bogotd, D C, Colombia

[ s



"

LI Tt
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA N
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION KL L 29222 \
Por la cual se niega una patente de invencion

Exp N° 00064471

compuesto o una composiclén pueda ejercer su acedn de acuerdo a sus
propiedades, debe ser aplicado en el lugar o al elemento que se desea proteger y
tratar en las dosis adecuadas, de manera que resulta obvio para un experto medio, a
partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica, dernvar el
método para controlar hongos de lo conocido en el estado de la técnica

Por otra parte, es pertinente puntualizar que el método no se caractenza por el
compuesto que se aplique, asl como tampoco por el lugar o tipo de plaga

Ahora bien, como se indicé en el oficlo trasladado al solicitante, no obstante el objeto
de la solicitud corresponda a un método para controlar hongos, los compuestos
utihizados en el método reivindicado son conocidos en el estado de la técnica y el
hecho de que ahora se apliguen como fungicidas solo Indica que se trata de un
nuevo uso, lo cual, no proporciona nivel inventivo al método reivindicado, porque,
como ya se explicd, dicho método tal como se reivindica no muestra ninguna etapa o
condicidbn especifica en su forma de ejecucidn que lo diferencie de la forma
universalmente conoclda para la aplicacién de blocidas

Entonces, y de acuerdo con lo dlspuesto en el articulo 21 de la norma andina, debe
quedar claroqiie 6l métodd réclhn'r"do no puede ser objeto de una patente, toda vez
que,es uh método que esta’ comprendido qn,el estado de la técnica y que no puede
ser pnvileglado con un derecho,,de exclusmdad‘por el simple hecho de atribulrsels un
uso distinto st et DI I

3 :-; R -—:f. MY 3 ".’E at B0F .,
Con respecto a lo expresado por el,.lnteresado,.en su*respuesta al requerimiento de
fondo, cabe anotar quefbasa.,sus-argumentos’en los compuestos de fenilhidracinay
en sus propiedades funglcldas Jo cual nomrresponde al objeto de Ia solicitud, que
consiste en un método | ) para eontrolarrhongos De esa manera, y como ya se explico,
el método como tal correspondekal unlversalmenta conocido, y el hecho de utilizar
deterrmnados.,co”mpuestos. Ja cono,cldos no caracteriza el método, asi como
tampoca ‘el que los compuestosmtlllzados presenten propiedades fungicidas que no
se revelan en el arte pra\no "pues comesponde a una propledad inherente al
compuesto que se est apro\Ec[\éhdo para combatir hongos mediante su aplicacién
sin que esto constituya una caracterlstlca nueva e inventiva del método objeto de
este andlisis )

-P.‘N'- -? N

Asl, pues, este Despacho:oonslderaﬁque las reivindicaciones 1 a 8, a la luz de la
matena divulgada en las.mencionadas antenondades, no contienen caracteristicas
que impliquen un salto en la forrpulaclén de la regla técnica que le confiera nivel
inventivo al objeto relvindicada.. ' ..+

Carrera i3 No 27-00 Pisos 5y 10
Conmutador 334 12 21
Fax 2813125
Santa Fe de Bogotd, D C, Colombia



I{l
| ] ' 'l
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA \7,\
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIONWE u 2G222
Por la cual se niega una patente de invencién

Exp N° 00084471
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO Negar el pnvilagio de patente de Invencién a ia creacién
denominada “METODO PARA CONTROLAR HONGOS UTILIZANDO DERIVADOS
DE FENILHIDRAZINA"

ARTICULO SEGUNDO Notificar personalmente al doctor Germéan Castillo Grau en
su calidad de apoderado de Uniroyal Chemical Company, Inc y Uniroyal Chemical
Co Uniroyal Chemical Cie, 0 a quien haga sus veces, el contenido de la presente
resolucidn, entregandole copia de {a misma, advirtiéndole que contra ella procede
el recurso de reposicidn ante el Supenntendente de Industria y Comercio al momento
de notificarse o dentro de los 5 dias habiles siguientes

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotd DC,alos 90 OCT a0

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, / /

JAI BAR

.

(T77

Doctor

GERMAN CASTILLOGRAU "~ . ..
Carrera 13N° 37-43 P12*

Bogotd D C )
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