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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 4 de febrero
de 2004, bajo el numero 04008463, entré a fase nacional la solicitud de patente de
invencién titulada: "ANTRANILAMIDAS ARTROPODICIDAS”, que corresponde a la
solicitud internacional PCT/US02/25615 del 13 de agosto de 2002.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe
llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordeno publicar el extracto.

TERCERO: Que el doctor José Luis Reyes Villamizar, en su calidad de apoderado de
la sociedad Tecnoquimicas S.A., mediante escrito radicado el 28 de noviembre de
2005, presento oposicion fundamentada, la cual cumplio los requisitos formales
previstos por la normativa andina, segun obra a folic 548 del expediente.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 29 de septiembre de 2008,
dio respuesta a la oposicidn referenciada en el considerando precedente, de acuerdo
con lo previsto en el articulo 43 de la Decision 486, segun obra a folio 551 y
siguientes del expediente en estudio.

QUINTO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontré que la invenciéon no
cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo
dispuesto en el articulo 45 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se requirio al peticionario en dos oportunidades para que se pronunciara
sobre las objeciones efectuadas a Ia solicitud,

SEXTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 11 de agosto de 2008 y el
18 de septiembre de 2009, atendi6 oportunamente a los requerimientos formulados,
presentando aclaraciones. Finalmente, allegé un nuevo capitulo reivindicatorio, el
cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el articulo 34 de la mencionada
Decisién 486.

SEPTIMO: Que segun lo dispuesto en el articulo 14 de la citada Decision andina se
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.”

OCTAVO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 20, contenidas en los folios 652 a
662, no cumplen con el requisito de novedad, de acuerdo con las siguientes
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consideraciones;
1. Objeto de la invencion

Segun la reivindicacion 1, la presente solicitud se refiere a ciertas antranilamidas de
formula 1 sus N oxidos y sales agricolamente adecuadas y composiciones.

R3

s,
Boas;
C(Ca)}llvs“ﬂlf"*b

El problema técnico planteado, es la necesidad de mejorar los compuestos
disponibles comercialmente para el control de las plagas de invertebrados, pues sus
resultados no son los esperados. Es decir, el problema consiste en la necesidad
continua en cuanto a nuevos compuestos que sean mas efectivos, menos costosos,
menos toxicos y mas seguros ambientalmente ¢ que tengan diferentes modos de
accion. Para solucionar dicho problema, la solicitud plantea compuestos de la formula
1, asi como sus composiciones y métodos para el control de plagas.

2. Oposicidon presentada

La oposicion presentada por el doctor José Luis Reyes Villamizar, en nombre de
Tecnoquimicas S.A., cumplié con los requisitos formales previstos en la normativa
andina y fue oportunamente trasladada al solicitante, como se evidencia a folio 548
del expediente.

Dicha oposicion, se fundamenta en que el documento WO 01/70671 (D1) ensefa
‘métodos para el control de una plaga de invertebrados que comprende poner en
contacto la plaga de invertebrados su medio ambiente con una cantidad efectiva de
un compuesto de formula (1) y composiciones que los contienen.” (Folio 538, ultimo
parrafo)

Sobre la base de la informacion proporcicnada en dicho documento, el opositor
afirma que la presente solicitud se encuentra afectada en su novedad y nivel
inventivo.

Teniendo en cuenta los argumentos del opositor y la respuesta del solicitante, se
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advierte que la oposicion demuestra que con anteriornidad a las fechas de prioridad
reivindicadas, el estado de la tecnica (D1) divulgaba la existencia de compuestos
insecticidas y que pueden ser usados en métodos para controlar artropodos mediante
su utilizacién como ingredientes activos dentro de una composicion que tenga un
cantidad efectiva de dicho compuesto de formula (l).

Por este motivo, el documento WO 01/70671 (D1), citado por el opositor, fue tenido
en cuenta durante el examen de patentabilidad, toda vez que el mismo se encuentra
en tramite en esta Superintendencia bajo el radicadec CO 02-83309 (D1).

Asi las cosas, la oposicidon es fundada en cuanto a que afecta la novedad de la
invencion reclamada, tal como se explica en el numeral 4 del a presente resolucion.

3. Determinacion del estado de la técnica

Las fechas para determinar el estado de la técnica son el 13 de agosto y el 21 de
septiembre de 2001 y el 2 de abril de 2002, que corresponden a las fechas de
pricridad invocadas respecto de las solicitudes US 60/311,919, 60/324,128 vy
60/369,661 respectivamente. Las fechas de prioridad fueron tenidas en cuenta para
el estudio de patentabilidad, segun obra a folios 682 y 683 del expediente en estudio.

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontro el siguiente
documento, anterior a la fecha de prioridad y relacionado con la materia de solicitud
en estudio:

No. Documento Titule Fechas de Prioridad
WO 01/70671 Antranilamidas insecticidas US 60/191242 2000-03-22
D1 Fecha de presentacion fase nacional US 60/220232 2000-07-24
(CO 02-83309) 2002-09-17 US 60/254635 2000-12-11
US 60/262015 2001-01-17
4. Novedad

Segun lo dispuesto en el articulo 16 de la Decision 486, “una invencion se
considerara nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica.”

Y sobre el estado de la técnica, el mismo articulo dice que “sélo para el efecto de la
determinacién 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 presentacion o de prioridad fuese anterior a la fecha de
presentacion o prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando,
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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.”

Respecto de este requisito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
recientemente ha dicho:

“(...) para que una invencién sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el
estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentacion de la solicitud de
patente o de la prioridad reconocida, nila innovacion ni los conocimientos técnicos que de
ella se desprenden hayan sido accesibles al publico, entendiendo que la difusion de la
informacion que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona
versada en la materia pueda utilizar esa informacion a fin de explotar la invencion."'

Sobre la asimilacién al estado de la técnica a que hace referencia la norma anterior y
que se aplicara en el presente caso, puede seguirse lo anotado por el doctor Manuel
Pachon al analizar la Decision 344

"Come lo hacen las leyes francesa y espafiola, la Decision 344, para el solo efecto de
determinar la novedad, asimila al estado de la técnica el contenido de una solicitud de patente
en tramite en el respectivo Pais Miembro, siempre que dicha solicitud se llegue a publicar. Esta
solicitud puede ser de una patente de invencién o de una patente de modelo de utilidad.

"Debe recalcarse que las solicitudes de patentes no publicadas no forman parte del estado de
la técnica porque el contenido del expediente es reservado; lo que alll se mencione no se ha
hecho accesible al publico. No obstante, se hace necesario tener en cuenta las reglas técnicas
mencionadas en una solicitud de patente para determinar la patentabilidad de invenciones
posteriores, con el proposito de evitar la dobie patentabilidad cuando quiera que una solicitud
de patente concuerde con otra solicitud presentada anteriormente pero todavia no publicada,
porque de no existir la asimilacion al estado de la técnica, la segunda solicitud deberia
convertirse en una patente valida ya que seria nueva.”

Para el caso concreto, y en atencion a lo anterior, se considera que la invencion en
estudio definitivamente esta comprendida en el estado de la técnica y, por ende, no
es patentable, tal como lo demuestra D1.

En efecto, D1 corresponde a una solicitud de patente de invencién presentada en
Colombia el dia 17 de septiembre de 2002, cuyas fechas de prioridad son el 22 de
marzo, el 24 de julio y el 11 de diciembre de 2000 y el 17 de enero de 2001, fechas
anteriores a la primera prioridad invocada respecto de la presente solicitud que es el
13 de agosto de 2001. Estas caracteristicas permiten que D1 pueda ser considerado,
en este caso, para el estudio de novedad, segun el articulo 16 de la Decision 486.

1 Proceso 156 IP 2006
2 Pachon, Manuel y Sanchez Avila., Zoraida. Ef régimen andino de |a propiedad industrial. Ediciones
Juridicas Gustavo Ibafiez, Bogota, 1995, pagina 55).
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Con base en lo anterior y tomando en consideracion la anterioridad encontrada, se
establecié que la materia reclamada en la presente solicitud fue anticipada por D1, de
tal manera que dicha materia ya se encontraba en el estado del arte previo al
momento de presentar la solicitud respectiva, tal como se muestra a continuacién:

La reivindicacion 1 de la presente solicitud divulga un compuesto seleccionado a
partir de la formula 1:

R3

En donde R' es CHs, F, Cl 6 Br
R%esF, Cl, Br, 16 CF,

R es CF3, Cl, Br & OCH,CF5
R* es alquilo C1-C,

R*®es H 6 CHs

R® es Cl

Por su parte, D1 divulga un compuesto de formula 1, sus N oxidos y sales
agricolamente adecuadas:

™
o

Ahora bien, al comparar el compuesto reivindicado en la presente solicitud con el
compuesto divulgado en D1, es posible observar que los mismos son iguales.

A continuaciéon se presentara un ejemplo para evidenciar la igualdad de las
estructuras:
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Cuando en la solicitud: Cuando en la anterioridad D1:
R'=R*=R*=R*=ClI A = B = Oxigeno
R* = R* = metilo R'=H

R? = R® = metilo

R'=Clyn=2

J = Heteroaromatico de 5 miembros, por ejemplo

J-1
J=1

Donde @ =NR', X=N,ZyY=CR’

Siendo:

R =H

R’ = heteroaromatico de seis miembros sustituido
con halogeno (Cl)

Se obtiene la misma estructura:

(e

N

Ci Q

!
WaNaNy

o
HaC—N
TN
CH,

En consecuencia, el compuesto de las reivindicaciones 1 a 4 no es nuevo a partir de
las ensefianzas de D1.

Lo mismo ocurre con los compuestos intermediarios de las reivindicaciones 17 y 18.

lgualmente, la composicion de las reivindicaciones 9y 19 carece de novedad a partir
de D1, ya que es igual a la composicién divulgada en la reivindicacion 43 de la
anterioridad.
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Finalmente, la composicion de la reivindicacién 20 es igual a las combinaciones
divulgadas en las paginas 297 a 301 de D1.

Como se observa, lo pretendido en las reivindicaciones estudiadas ya ha sido
revelado por D1 y, en consecuencia, al tenor del articulo 16 de la Decision 486, no
cumplen con el requisito de novedad.

5. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante indica que la materia de la reivindicacion 1 es nueva respecto a D1,
debido a que en ese documento no se revela de manera explicita ninguno de los
compuestos de la presente invencion.

Sin embargo, tal como quedd demostrado en el numeral anterior, D1 anticipa la
materia reclamada en esta invencién.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que la objecién a la patentabilidad de la presente
invencién se refiere a la novedad, los argumentos en relacién con la actividad de los
derivados de la solicitud, no restablecen la novedad de la materia reclamada.

Mas aln la ilustracién citada por el solicitante en su respuésta (compuesto 20, folio
641) se encuentra comprendida en D1, cuando R* es halogeno.

Ahora bien, en relacién con la concesion de la patente en otros paises (folio 649), es
preciso anotar que el analisis de patentabilidad de una invencion se realiza para
cada caso en concreto sin tener en cuenta las anteriores concesiones o negaciones
de las que hubiera sido objeto en otros paises, pues en aplicacion del principic de
territorialidad, dicho analisis es efectuado en consideracidén a los antecedentes
particulares y a la legislacion aplicable en el momento y lugar en el que dicho andlisis
es realizado. Es decir, el hecho que una solicitud de patente hubiera sido concedida
0 negada en un pais, no constituye un argumento valido para su posterior concesion
0 negacion en otro, pues de ser asi, no seria necesario realizar un nuevo examen
cada vez, sino que la primera concesion o negacion obtenida en un pais bastaria
para que en el resto del mundo se actuara igual.

En este sentido, sobre el principio de independencia en relacidén con el estudio de
patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes, el Tribunal de Justicia de ia
Comunidad Andina, ha dicho que:

"El sisterna de otorgamiento de patentes que se adoptd en la Comunidad Andina se
encuentra soportado en la actividad auténoma e independiente de las Oficinas
Competentes en cada Pais Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general
se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada
independencia y es asi como el Capitule | de la Decision 344, denominado “De ias
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Patentes de Invencion”, regula el procedimiento para la obtencion de una patente e
instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el tramite del
procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad.

()

Que se haya obtenido una patente de invencién en un Pals Miembro no significa que
indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invencion en Otro Pais
Miembro, asi como si se ha negado la sclicitud de patente de invencion en un Pais
Miembro se deba negar igualmente en otro.

Lo mismo ocurre en relacion con patentes cbtenidas en paises no miembros de la
Comunidad Andina, ya que éstas iguaimente deben pasar por el andlisis de
patentabilidad en los Paises Miembros, quienes mediante sus oficinas competentes
deberan decidir lo pertinente sin estar atados a lo decidido por otra oficina de
patentes.

Siendo alun mas estrictos, las propias decisiones de la oficina de patentes son
independientes entre si, ya que si bien en muchos casos se pueden utilizar
antecedentes similares como soportes argumentativos a la solicitud de patente, lo
cierto es que cada examen de patentabilidad es completamente independiente.

No se esta afirmando gue la oficina de patentes no tenga limites a su actuacion y que
no puede utilizar como precedentes sus propias actuacicnes. Lo que se esta diciendo
es que la oficina de patentes tiene la obligacidn en cada caso de hacer un andlisis de
patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniende en cuenta los
aspectos y pruebas que obran en cada trdmite. Ademas, los limites a la actuacion
administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma
comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos
administrativos proferidos.”

Por los motivos expuestos, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 16 de la
Decision 486, se denegara la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del
interesado a la notificacién de fondo, no cumple con el requisito de novedad.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invencion a la creacidon
denominada: "ANTRANILAMIDAS ARTROPODICIDAS"

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Alvaro Correa Ordofiez, en
su calidad de apoderado de la sociedad E.I. du Pont de Nemours and Company, y al
doctor José Luis Reyes Villamizar, en su calidad de apoderado de la sociedad

3 Proceso 51-1P-2008.
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Tecnoquimicas S.A,, 0 a quienes hagan sus veces, el contenido de la presente
resolucién, entregandoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella procede
el recurso de reposicién ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento
de notificarse o dentro de los 5 dias habiles siguientes

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 5 ,
Dada en Bogota D.C., a los Ky P
"

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

GUSTAVO VALBUENA QUINONES

Doctor

ALVARC CORREA ORDONEZ
Avenida 82 N° 10 — 62, Piso 6
Bogota D.C.

Doctor

JOSE LUIS REYES VILLAMIZAR
Carrera 17 N° 88 — 23, Oficina 205
Bogota D.C.

202068
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