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Tramite : 11 PATENTEIYI

Evento : 379 FASENACIONALII

Actuaciéon: 432 COMUNICACTOADM
Destinapario : LUZ CLEMENCIA DE PAEZ Folios 1

Radicacién: 3-38182- -14-0 Fecha: 2010-04-19 08:57:19

Sefior (a) (es)

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
CARRERA 42 N° 72-35
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 19655

Fecha : 16/04/2010

Expediente : 3-38182

Tramite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS 1 Y I
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO Il
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 personalmente el contenido de la resolucion de la
referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nimero 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 fijara por el término de diez (10) dias en el Centro de
Documentacion e Informacién.

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

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Al contestar favor indique el nimero de Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5880070
radicacion consignado en el sticker Call Center 6513240 . Linea 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. Colombia
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LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 3, numeral 45 del decreto 3523 de 2009,y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion 56463 del 30 de octubre de 2009, la
Superintendencia de Industria y Comercio, nego el privilegio de patente de invencion

a la creacién denominada: “COMBINACIONES DE PRODUCTOS ACTIVOS CON
PROPIEDADES INSECTICIDAS Y ACARICIDAS”,

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 3 de diciembre de
2009, bajo el nimero 03 038182 00012 - 0000, la doctora Luz Clemencia de Paez, en
su calidad de apoderada sustituta de la sociedad Bayer Cropscience Ag, interpuso
recurso de reposicion contra la decisién contenida en la citada resolucién, con el
objeto de que se revoque la mencionada providencia y en su lugar “se otorgue la

respectiva patente de invencién para la reivindicaciébn del ultimo pliego
reivindicatorio”.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundament,
de la siguiente manera:

Transcribe el recurrente el articulo 18 de la Decision 486 y manifiesta:

“De acuerdo con lo anterior, queremos reiterar que de acuerdo con el ultimo
capitulo reivindicatorio presentado, la invencién se limito a las mezclas que
comprendian el compuesto -4 y abamectin en una relacion de 50:1 a 1:5. Los
documentos D1y D2 no cubren el compuesto |-4 ni tampoco se refieren a este en
forma general”. El recurrente presenta la formula quimica del compuesto -4 y la
formula quimica del compuesto de D1.

Y continua: “En donde Wy V pueden ser metilo, Xy Y pueden ser hidrogeno pero Z
no puede ser hidrogeno. Por lo tanto, una sustitucion 2,5-dimetilo en la parte del
radical fenilo como se presenta en el compuesto |-4 no esta cubierta por la materia

reivindicada por D1”. Acto seguido el recurrente ilustra |a formula quimica contenida
en el documento D2.

“En donde X y Z pueden ser metilo y W puede ser hidrogeno pero Y no puede ser
hidrogeno, por lo tanto una sustitucién 2,5-dimetilo en la parte del radical fenilo como

se presenta en el compuesto I-4, no se encuentra cubierto por la materia del
documento D2

De acuerdo con lo anterior, existe un diferencia estructural que no permite de forma
obvia a una persona versada en la materia realizar una sustitucion 2,5-dimetiloenla

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 5870000

Fax: 5870284. Linea 9800-910 165
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parte del radical fenilo sin alguna sugerencia o ensefanza de los documentos
citados por su Despacho que especifique que al utilizar dicho compuesto
especificamente con abamectin se obtenga una actividad sinérgica mayor.

Ademas, en los documentos citados se menciona la abamectin como uno de los
posibles compuestos de mezcla en medio de una gran lista de compuestos, pero no
se menciona de forma especifica que la relacion sea entre 50:1 a 15 para obtener
un mejor resultado en la actividad sinérgica, ni tampoco se menciona que se deba
combinar dicha abamectin con un compuesto con la misma estructura y
caracteristicas del compuesto |-4 que menciona en la presente solicitud.

Por lo tanto, con los documentos citados su Despacho no se podria decir que la
solucion que plantea mi representada es obvia en vista del arte previo pues no
revelan o sugieren las caracteristicas técnicas que se reivindican en la solicitud de
mi representada y una persona versada enla materia no encontraria de forma obvia
que la mezcla del compuesto -4 con abamectin tendria una actividad sinérgica

ventajosa con respecto a la actividad obtenida por cada uno de ellos
individualmente.

Por lo anterior, queda demostrado el nivel inventivo de |Ia presente solicitud en vista
de los documentos D1 y D2, pues la solicitud de mi representada demuestra efectos
sorprendentes que no fueron ensefiados o sugeridos en las referencias citadas. .
Ademas, una persona versada en la materia no podria suponer de los documentos
D1y D2 que a partir de una sustitucion 2,5-dimetilo en la parte del radical fenilo
obtendria de forma especifica y obvia un compuesto con la estructura del compuesto
-4 de la presente invencion y que al combinarlo con abamectin se obtuviera una
mayor actividad en comparacién con la actividad de los compuestos individuales, tal
y como lo demuestra mi representada porque dichas anterioridades citadas no

sugieren o ensefian que se debe mezclar abamectin con un compuesto de la
siguiente estructura:

para obtener una mayor actividad sinérgica’.

CUARTO: Que para atender lo sefialado en el articulo 59 del Caodigo Contencioso
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y
las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 5870000
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1. NORMA APLICABLE

Elarticulo 14 de la Decisi6n 486 expedida por la Comisién de la Comunidad Andina
establece que: “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 aplicacion industrial”.

Por su parte, el articulo 18 de la Decision 486 sefiala: “Se considerara que una
invencion es tiene nivel inventivo, sipara una persona del oficio normalmente versada
en la materia técnica correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se
hubiese derivado de manera evidente des estado de la técnica’

2. FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este
expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con un agente que contiene
mezclas constituidas por compuestos de la férmula (.

EnlacualWyZsonH; XyY es CHs R es OCHjs; G es CO,-CoHs; y Abamectina,
en una proporcion de mezcla de 50:1 hasta 1:5 en peso.

Mediante la Resolucion 56463 del 30 de octubre de 2009, la Superintendencia de
Industria y Comercio, negé el privilegio de patente antes referenciado por cuanto Ia

solicitud no cumple con los requisitos establecidos el los articulos 14 y 18 de Ia
Decision 486.

Para impugnar la decision adoptada argumenta la recurrente que:

‘en el Ultimo capitulo reivindicatorio presentado, la invencion se limit6 a las mezclas
que comprendian el compuesto |-4 y abamectina en una rélacién de 50:1 a 1:5. Los
documentos D1y D2 no cubren el compuesto I-4, ni tampoco se refieren a este de
forma general. El compuesto I-4 presenta la siguiente estructura:

CHs

<

o
o
H;,C/o §<o HaC
N
HN
o

CH,
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Por su parte, D1 describe compuestos con la siguiente formula n:

en donde W y V pueden ser metilo, Xy Y pueden ser hidrégeno pero Z no puede ser
hidrégeno. Por lo tanto, una sustitucién 2,5 —dimetilo en la parte del radical fenilo,

como se presenta en el compuesto I-4 no esta cubierta por la materia reivindicada
por D1".

Sobre el particular, este Despacho aclara que, no es relevante la limitacion hecha por
el solicitante al significado de los sustituyentes de la formula (1), aparte de tratar de
hacerlos distinguir de lo encontrado como antecedente en el estado de la técnica. Es
asi como en el texto de la descripcion de la presente solicitud se encuentran
compuestos que corresponden a los divulgados en D1 y D2 y que presentan la
misma actividad plaguicida. Por o tanto, dicha exclusién no tenia una
fundamentacion técnica sustentada en la descripcion.

Ahora, la formula citada en el recurso de reposicion no corresponde al compuesto |-4
presentado en la descripcion de la solicitud denegada ya que dicho compuesto I-4 G

tiene un significado igual a CO,-CyHs, mientras que en la férmula descrita por el
recurrente G es igual a CO,-CHs.

De otro lado, en la formula (1) de la anterioridad D1el sustituyente Z corresponde a un
grupo metilo exactamente en la misma posicién 5 donde se encuentra el sustituyente
Y del compuesto 1-4 de la solicitud denegada. Es decir, en D1 el sustituyente Z
corresponde al sustituyente Y de D1y ambos son iguales a metilo. Porlo tanto, si se
habia divulgado la sustitucién 2,5-dimetilo, incluyendo también una sustitucion en la

posicion 6; es decir, una sustitucién 2,5,6-trimetilo.

Con lo anterior, se evidencia que la diferencia radica en que el sustituyente W en la
férmula del Gltimo capitulo reivindicatorio no podia ser metilo, mientras que en D1 no
significa hidrégeno. No obstante, esta diferencia no parece ser importante, porque en
el primer capitulo reivindicatorio, W si podia ser metilo y en la tabla de la descripcién
el radical fenilo puede contener tres o cuatro grupos metilo y alin asi los compuestos
pueden tener la misma actividad. Por lo tanto, se considera que D1 si habia
divulgado los compuestos de la formula (1) de la solicitud, tal como se divulgé.

Con respecto al documento D2, afirma la recurrente que:

“se divulgaron compuestos de la formula )
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En donde X y Z pueden ser metilo y W puede ser hidrogeno pero Y no puede ser
hidrogeno, por lo tanto una sustitucion 2,5-dimetilo en la parte del radical fenilo como

se presenta en el compuesto I-4, no se encuentra cubierto por la materia del
documento D2".

De acuerdo con lo anterior, le asiste razén al recurrente en cuanto a los significados
de Y, igualmente esta Oficina reconoce que dicha sustitucion 2,5-metilo no estaba
divulgada en el documento D2.

No obstante lo anterior, el Despacho difiere de lo afirmado por la recurrente en
cuanto a que:

‘existe una diferencia estructural que no permite de forma obvia a una persona
versada en la materia realizar una sustitucion 2,5-dimetilo en la parte del radical
fenilo sin alguna sugerencia o ensefianza de los documentos citados por su
Despacho que especifique que al utilizar dicho compuesto especificamente con
abamectin se obtenga una actividad sinérgica mayor”..

Como se vio, la presente solicitud demuestra que la actividad buscada se presenta
para compuestos que tienen los sustituyentes en las mismas posiciones de los
sustituyentes del documento D1. Por lo tanto, la tesis de que una diferencia
estructural tan pequefa logra un efecto significativo en la actividad no tiene sustento.

Agrega la recurrente que:

‘en los documentos citados se menciona abamectin como uno de los posibles
compuestos de mezcla en medio de una gran lista de compuestos, pero no se
menciona de forma especifica que la relacidn sea entre 50:1 a 1:5 para obtener un
mejor resultado en la actividad sinérgica, ni tampoco se menciona gque se deba
combinar dicha abamectin con un compuesto de la misma estructura vy
caracteristicas del compuesto |-4 que se menciona en Ia presente solicitud”.

Al respecto, esta Oficina se permite aclarar que la solicitud fue negada por falta de
nivel inventivo y no por falta de novedad, como argumenta la recurrente. Sien alguno
de los documentos encontrados en el estado de la técnica y usados para el estudio
de patentabilidad se hubiera mencionado concretamente el compuesto I-4, la solicitud
se habria negado por falta de novedad. E| hecho de que abamectin sea parte de un
listado no indica que una persona medianamente versada en la materia no los
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considere una clara sugerencia de su uso junto con alguno de los compuestos de la
formula (1) de la solicitud.

Por otro lado, cualquier persona medianamente versada en la materia sabe que una
relacion de mezcla entre dos sustancias en donde la primera puede pasar de ser 50
veces (j5000 %!) mayor que la segunda sustancia a ser la primera sustancia 5 veces
menor (500%) (j!) que la segunda, es un intervalo en el gue cabe un namero infinito
de posibilidades de mezcla y que esa no es la manera de caracterizar un efecto
sinérgico, para el cual se deben especificar claramente no solo las relaciones de
mezcla, sino también las concentraciones de las sustancias.

Contintia argumentando la recurrente que:

“no se podria decir que la solucién que plantea mi representada es obvia en vista del
arte previo pues no revelan o sugieren las caracteristicas técnicas gue se reivindican
en la solicitud de mi representada y una persona versada en la materia no
encontraria de forma obvia que la mezcla del compuesto I-4 con abamectin tendria

una actividad sinérgica ventajosa con respecto a la actividad obtenida por cada uno
de ellos.”

En relacion con lo anterior, se reitera que en D1 si se habian divulgado compuestos
idénticos a los de la presente solicitud en combinacién posible con abamectina y que
se habia predicho el efecto sinérgico. De manera que, un técnico medio en la materia
solo necesitaba realizar una investigacion de rutina variando algunos sustituyentes en
la formula | de D1 para mezclar con uno de los posibles agroquimicos de D1, como
abamectina, para llegar al resultado predicho por la anterioridad D1.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no

cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia no se halla mérito para
revocar la decision impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisién contenida en la Resolucion 56463 del
30 de octubre de 2009, por medio de la cual se negd una patente de invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucion a la doctora Luz Clemencia de Paez, en su calidad de apoderada sustituta
de la sociedad Bayer Cropscience Ag, 0 a quien haga sus veces, entregandole copia
de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse
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— agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C.,alos {6 ABR 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

(@@u& !\ W de

MARIA TERESA PINEDA BU

Doctora

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
Carrera 4 N° 72-35

Bogota D. C.

202066

/,m/
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