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USTITUCION DE PODER 

ALVARO CORREA ORDO1EZ, mayor y vecino de Bogota, D.C., identificado con la 

cØdula de ciudadania niimero 79.143.366 expedida en Usaqudn, abogado inscrito con tatjeta 

profesional nØmero 20.281 del Consejo Superior de Ia Judicatura, en mi carÆcter de 

apoderado de la sociedad de Ia referencia, manifesto que sustituvo ci poder a ml conferido, 

en Los mismos tOrminos, en ci doctor JUAN PABLO CONCHA, mayor de edad y vecino dc 

esta ciudad identificado con la cØdula de ciudadanlaiiOmero 80.416.654 exped,ida en 

Usaquen, abogado en ejercicio portador de la tarjeta profesional nOmero 80.677 del Consejo 

Superior do la Judiatura. 

El sustituto adquiere lasmismas facultades que e! principal. 

Atentamente, Acepto, 

f.C.No.
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C.C.r4o.80,416.654 de Usaqudn 
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

DIVISIoN DE NUEVAS CREACIONES 

CONCEPTO MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE 
REPOSICION 

Radicación NO 04-8463 
Clasificación internacional: 
Concepto TØcnico NO --R-

Realizado nuevamente el estudio de fonda se conceptia: 

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS: 

Para dicho estudio se tuvieron en cuenta: 
Capitulo descriptivo: Folios 105 a 293 tat y como fueron presentados. 

.. Capitulos reivindicatorios: folios 294 a 303 tat y como fueron presentados; 
reivindicaciones modificadas en folios 499 a 508 y folios 598 a 606; 
Ultimo capituto reivindicatorio: folios 652 a 662. 
Prioridad: folios 333 a 497 US 60/311919 2001-08-13; US 60/324128 2001-09-21; 
US 60/369661 2002-04-02 
Oposiciones: Folios 522 a 528 y537 a 547 por Tecnoquimicas S.A. 
Respuestà del solicitante a Ia oposición: Folios 551 a 561. 
Respuesta del solicitante: Folios 587 a 595 y607 a 615. 
Segunda respuesta del solicitante: Folios 639 a 650y666 a 676. 
Memorial de recurso de 30 de diciembre de 2009, folios 698 a 710. 

2. OBJETO DE LA SOLICITUD: 

Titu lo: Antranilamidas artropocidas 

El objeto de la solicitud consiste en antranilamidas de formula I sus N óxidos y sales 
agricolamente adecuadas y composiciones. 

En la cual R1 es CH3, F Cl 0 Br; R2 es F, Cl, Br, 16 C173; R3 es CF3, Cl, Br 0 OCH2CF3; 
R4a es alquilo C1 -C4; R’ es H 0 CI-13; R5 es Cl 

Clasificación  Internacional de Patentes: AOIN 43/56, C07D 401/04 

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO 

En su oficio, el memorialista se refiere al significado de las formulas Markush, a su 
origen y a las "invenciones de selecciOn". Para esto, el memorialista transcribiô 
textualmente un texto en idioma inglØs extraida de una fuente bibliogrÆfica extranjera 
encontrada en Internet, en la cual concluyen que las estructuras Markush son 
aceptadas en patentes para proteger la invenciOn de compuestos relacionados sin 
exigir at inventor que prepare y ensaye cada uno de los posibles compuestos. Esta 
oficina quisiera aclarar que las fuentes bibliogrÆficas citadas par et memorialista no son 
fuente de derecho para Colombia y las conclusiones a las que Ilega el memorialista no 
estÆn adoptadas como reglamentos para Colombia en el tema de patentes. 



Con respecto a las "invenciones de selecciôn", el memorialista explica que la mayora 
de especificaciones de compuestos qulmicos no incluyen datos sabre la preparación de 
sales, solvatos o isómeros ya que se presumen que deben existir asI no se conozcan 
los compuestos especificos y menos sus propiedades. Afirma el memorialista que de 
hecho, los inventores nunca han preparado dichas sales. A continuación expresa que 10 
importante es que el inventor haya confirmado el efecto de la invención para 
reconocerla como tal. Afirrna el memorialista que "Si un inventor de la tØcnica anterior 
ha efectuado... experimentos sabre su invención y la ha descrito como un ejemplo, esta 
invención estaria dentro del alcance de la invención y pertenecerla a dicho inventor... y 
par Ia tanto inventores posteriores no podrIan reclamar ningCn derecho sabre estos 
compuestos especificos sabre los que existe mención especifica en un documento 
anterior. Sin embargo, si Ufl inventor redactô su especificacion de manera muy amplia y 
no se presentan experimentos o confirmaciôn  de los efectos sabre algunos o muchos 
de los compuestos tendrIa un derecho solo restringido (i!) a aquellos compuestos sabre 
los que se han efectuado pruebas". Al respecto, esta oficina considera que la posiciOn 
del memorialista no presenta mayor sustento juridico dentro de la legislacion vigente en 
Colombia. El memorialista pretende que el estado de la tØcnica en el campo de los 
compuestos de fOrmula I de la solicitud denegada se limite solo a los ejemplos 
especifico sabre los que se han realizado pruebas. Esta oficina, par el contrarlo, 
considera que al haberse divulgado una formula Markush que inclula los compuestos 
que se reivindicaron en Ia solicitud denegada, la novedad de Østa se vela afectada 
porque ya estaba dentro del estado de la tØcnica. 

MÆs adelante, el memorialista hace una disertaciOn sabre las motivaciones de los 
inventores a seguir en su actividad inventiva si a un primer inventor se le reconocen 
todos los derechos de su divulgación y el memorialista se anima a predecir que el 
sistema de patentes colapsarla de no darle una nueva interpretaciOn al concepto del 
estado de la tØcnica. Esta oficina se permite recordar al memorialista que, segin el 
artIculo 16 de la decisiOn 486, "el estado de la tØcnica comprenderÆ todo lo que haya 
sido accesible al pciblico par una descripciOn escrita u oral, utllizaciOn, comercializaciOn 
o cualquier otro media antes de la fecha de presentación de  la solicitud de patente o, en 
su caso, de la prioridad reconocida." Esta es la definiciOn del estado de la tØcnica que 
se aplica en Colombia. En dicha definiciOn, ni en ningUn otro documento legal para el 

., territorio colombiano, se afirma que el estado de la tØcnica pueda Iimitarse a los 
ejemplos, o a los objetos sabre los que se han hecho pruebas especificas. Las patentes 
de selecciOn son una ficciOn juridica que la Iegislación vigente en Colombia no ha 
acogido. 

Continua el memorialista afirmando que "al hacer unos reemplazos sugeridos en la 
solicitud Dl se obtienen los compuestos de la presente solicitud... la simple sustituciOn 
a dedo no es un anÆlisis correcto de novedad" y hace referencia a un documento 
Ilamado Manual para el examen de solicitud de patentes de invenciOn en las oficinas de 
propiedad industrial de la comunidad Andina, que no ha sido incorporado al 
ordenamiento juridico en el tema de patentes en Colombia. Es decir que en Colombia 
ain no se ha expedido un reglamento legal sabre el examen de solicitudes de patente. 
Hasta ahora, tanto el texto mencionado coma otros tantos son recopilaciones de los 
reglamentos de examen de solicitudes de patente adoptados par oficinas europeas, 
estadounidenses a asiÆticas, en donde siguen politicas nacionales particulares. 
De la misma manera, pueden encontrarse otros textos en los que se sustentan 
posiciones en contrario. Par ejemplo, el doctor Guillermo Cabanellas sostiene lo 
siguiente: 
"... la identidad entre la pretendida invenciOn yla anterioridad destructiva de su novedad 
no requiere ser totalmente literal; basta con que una persona tØcnicamente capacitada 
Iocalice, de la anterioridad relevante, un contenido tecnolOgico idØntico al de la 
pretendida invención. En el contexto de la ConvenciOn de la Patente Europea, seæalan 
Singer y Lunzer: "El requisito de que exista identidad sustancial entre Ia que se 



reivindica y lo que haya sido previamente publicado en un documento anterior, a fin de 
establecer la publicación previa, no requiere algo de la naturaleza de una identidad 
fotogrÆfica, ni que exista identidad de palabras para que el documento previo sea tenido 
por destructivo de la novedad. [El Tribunal TØcnico de la Oficina Europea de 
Patentes]. . . decidió que de la mera novedad de forma con respecto al estado de la 
tØcnica, esto es, una mera diferencia de palabras entre la supuesta invención y el 
estado anterior de la tØcnica, no es suficiente para estabbecer la existencia de novedad. 
Por el contrario, al examinar la novedad, la cuestión a determinarse es si la tØcnica 
preexistente revela la sustancia de la pretendida invención, o bien si existe alguna 
enseæanza tØcnica novedosa que pueda ser encontrada en la pretendida invención y 
que no estØ presente en la tØcnica preexistente." (1) Derecho de las patentes de 
invención por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, 2a Ed., HELIASTA, Buenos Aires; 
2004, pÆgs. 679-680. Como puede observarse de esta poSiCiÔn, si una persona del 
oficio puede entender una formula Markush, la misma puede leer los compuestos de la 
solicitud denegada en Dl haciendo las sustituciones sugeridas ablE mismo, to cual es 
destructivo para la novedad de la solicitud. 

ILuego, un solicitante no puede pretender que mediante un recurso de reposiciOn contra 
una decisiOn adoptada por esta Superintendencia se adopte un "manual" de examen de 
patentes en los tØrminos que mÆs be convengan, ya que esto es una función que no be 
corresponde. El memorialista opina que en Colombia existe una manera "correcta" de 
realizar el examen de novedad de una solicitud de patente y cita un "manual". Esta 
oficina sostiene que la Iegislación vigente expresa un concepto claro de que la novedad 
depende del estado de la tØcnica y que es novedoso todo aquello que no estØ 
comprendido en el estado de la tØcnica. El estado de la tØcnica, el documento Dl en el 
caso que nos ocupa, comprendia los compuestos reivindicados en la solicitud 
denegada y por lo tanto no podEan considerarse nuevos. 

El memorialista, mØs adelante se refiere a un caso de un compuesto polimorfo para el 
cual se concediO patente de invención y expresa que si a tal compuesto se concedió 
patente de invenciOn, no se entiende por quØ no se concede patente de invención a su 
solicitud. A este respecto, esta oficina debe aclarar que las solicitudes se estudian caso 
por caso y las discusiones sobre los puntos en comün que tiene el caso del polimorfo, al 
cual hace referencia el memorialista, con las antranilamidas que nos ocupan en el 

-V presente recurso de reposiciôn se salen del tema del presente concepto. En primer 
lugar, porque no se han especificado en el memorial, con el detalle apropiado, cuÆles 
son los puntos en comtn y las diferencias en el caso del polimorfo. En segundo lugar, 
las razones del Consejo de Estado para sus decisiones son no solo de orden tØcnico, 
sino juridico, procedimental, etc. y por Ia tanto, este no es un espacio para aclarar par 
quØ a una solicitud ajena al caso que nos ocupa se ha concedido una patente. Con 
respecto a las patentes de selecciôn, puede agregarse que Was son una ficciOn 
jurIdica a nivel de excepción de la patentabilidad de las legislaciones que Ia tienen 
taxativamente establecido. Tiene su origen en la Oficina Europea de Patentes, bajo la 
normativa de la ConvenciOn Europea de Patentes, o sea, en la E.P.O. su legislaciOn 
permite la doble patentabilidad de algunas materias y por lo tanto permite las patentes 
de selecciOn mediante excepciones a la patentabilidad. Este no es el caso en Colombia, 
en donde la ley no incluye taxativamente esta excepción y esta oficina tampoco tiene la 
facultad de legislar para incluirla, asi sea una "practice mundialmente conocida", segUn 
el memorialista. 

Seæala el memorialista en su oficio que las fOrmulas Markush de la solicitud y de la 
solicitud no son iguales. Esta oficina estÆ de acuerdo con el memorialista. Son los 
compuestos de la solicitud y del documento Dl los que coinciden. Afirma el 
memorialista que "es muy diferente afirmar que de manera genØrica una invenciOn 
puede estar contenida en otra (invenciOn de selección) y otra muy diferente es decir que 
son iguates". De esta manera el memorialista estÆ aceptando que la invenciOn para la 
cual se denega patente estÆ contenida en Dl y estÆ aceptando de manera implicita que 



de eats manera la solicitud no cumplia con to establecido en el articulo 16 de la 
decision 486 porque estaba comprendida (contenida) en & estado de (a tØcnica. 

Por otra parte, el memorialista basa toda su argumentaciOn en que el documento Dl no 
revela de manera explIcita ninguno de los compuestos de la presente invenciOn. Esta 
oficina sigue sosteniendo que elemento por elemento, Dl habla anticipado el 
compuesto 

que corresponde a la formula I de is solicitud: 

ContinCia afirrnando el memorialista qua Dl "revela un ampho grupo de compuestos que 
tiene actividad insecticida mientras qua Is solicitud en estudio presenta posibilidades 
bastante restringidas para sus sustituyentes". Segin las propias palabras del 
memorialista, la solicitud denegada presentaba posibilidades restringidas pars los 
sustituyentes que estÆban incluidas en Dl; es decir, comprendidas en el estado de Ia 
tØcnica y por Jo tanto, no podlan considerarse novedosas. En este orden de ideas, los 
ejemplos concretos que expone el memorialista sobre la restricciôn de la invenciôn para 
la cuat se solicitó patente frente al documento Dl solo ilustran el punto de que la 
solicitud denegada se hallaba comprendida en Dl. Dl no enseæa expilcitamente los 
compuestos de la solicitud pero silos enseæa implicitamente. Con respecto at "manual" 
citado por el memorialista, esta oficina pudo constatar que en dicho documento (pÆgina 
64) puede encontrarse la siguiente teals, extractada de la Iegislación europea: 

Falta de novedad: se afecta la novedad de Ia materia reivindicada si Østa se deriva de una que 
forma parte del estado de la tØcnica de manera directa, sea de manera explicita o implIcita por tin 
tØcnieo en is materia. 

Es decir, que las citas al "manual" hechas por el memorialista no han sido completas 
sino parciales y sesgadas, ya que en dicho documento se afirma qua, segün una 
prÆctica intemacional reconocida, la materia reivindicada que pueda derivarse de 
manera impilcita del estado de (a tØcnica no es novedosa. 

Afirma at memorialista que para obtener los compuestos reivindicados a partir de to 
divulgado en Dl, el inventor debiO hacer una selecciOn de dos listas de sustituyentes 
disponibles en Dl y que esto debe considerarse como novedoso. Para esta oficina, un 
lector versado en la materia habria leldo en Dl los compuestos de formula I de la 
solicitud porque Østos estaban incluidos, comprendidos o contenidos en Dl. 

Mâs adelante, el memorialista afirma que (a inica diferencia entre el 20 de la solicitud y 
el compuesto I de la. tabla 9 de Dl (este si divulgado de manera explicita), es un Ætomo 
de cloro en el anillo fenilo del compuesto y que dicha simple sustituciOn produce un 
efecto inesperado. En primer lugar, esta oficina considera que una invención debe 



representar un salto cualitativo en la tØcnica. Los compuestos reivindicados en la 
solicitud denegada tienen la misma actividad pesticida que los compuestos de Dl. 
Incluso si hubo un mejorarniento, este no es mÆs que un mejoramiento cuantitativo; es 
un efecto esperado de ensayar rutinariamente los compuestos con los diversos 
sustituyentes indicados en Dl. Es decir, los compuestos reivindicados ya estaban 
comprendidos en Dl y una persona del oficio no debla realizar una actividad inventiva 
para obtenerlos y ensayarlos en el mismo campo de aplicación y obtener resultados 
cualitativamente similares. 

Par to anteriormente expuesto se ratifica en todas sus partes et concepto tØcnico NO 
3512 de 2009 y en consecuencia se recomienda negar el privilegio solicitado para las 
reivindicaciones I a 20 (folios: 652 a 662). 

EXAMINADOR TECNICO Fecha: 2010-02-03 
Codigo 202043 
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