
:fr 
/103 

"ISO DE NOTIFICAC1ON Industria y Comercio 
CORREO CERTIFICADO S U P E R I N T E NDENCIA 

Seæor (a) (es) 
JOSE LUIS REVES VILMIZARV 
CARRERA 17 NO 88 23 OF 205 
BOGOTA D.C. 

Referenda RESOLUCION: 
Fecha: 

S Expediente: 
TrÆmite: 
Evento: 
ActuaciOn: 

Radlcación: 4-8463- -22-0 Fecha: 2010-05-04 09:51:02 
Tràmite: 11 PATENTEIYU 
Event* : 379 FASENACIONAUI 
Actuaclón: 432 COMIJNICACTOADM 
Dostjnatailo: JOSE LUIS KEYES V1LI.AMIZAR Folios I 

24095 
30/04/2010 
4-8463 
11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II 
379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITIJLO II 
432 COMUN1CACION 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 tØrmino de cinco (5) dias hÆbiles 
contados a partir del envio de la presente citaciOn, en horatio de 8:00 am. a 4:30 p.m. 
jornada continua, con el fin de notiflcarle personalmente el contenido de la resolución de la 
referenda proferida dentro del expediente tramitado con el nCtmero de radicaciôn citado en 
el asunto. 

De no hacerse presente en el tØrmino indicado anteriormente, la providencia en menciôn se 
notificarØ por edicto, el cual se fijarÆ por el tØrmino de diez (10) dias en el Centro de 
Documentación e Infomiaciôn. 

Para su comodidad el texto completo de la resoluciôn se encontrarÆ disponible en la pªgina 
web de la Entidad desde el dia hÆbil siguiente al de su notificaciôn,  la cual podrÆ ser 
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pÆgina www.sic.gov.co, con el 
nümero de resoluciôn a travØs de la opciôn servicios en linea bases de datos - otros 
servicios - consulta actos administrativos. 

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

Secretarla General 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5810000 
Al contestar favor indique 01 nimero do Sede CAN: Av. Carrara 50 No. 28- 55 mt. 2 Tel 5880070 
radicaciôn consignado an el sticker Call Center 6513240, Linea 01800-910165 

Web: www.sic.gov.co e-mail: lnfo@sic.gov.co 
Bogota D.C. Colombia 
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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
en ejerciclo de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el 

artIculo 3 numeral 45 del Decreto 3523 de 2009, y 

C9NSIDERANDO 

PRMERO: Que mediante Resoluciôn 62350 del 30 de noviembre de 2009, la 
. Superintendencia de Industria y Comercio negO el privileglo de patente de 

invención a  la creaciôn denominada: ’ANTRANILAMIDAS ARTROPODICIDAS’. 

SE3UNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 30 de diciembre de 
2909 bajo el nUmero 04 008463 00019 0000, el doctor Juan Pablo Concha, en su 
calidad de apoderado sustituto de la sociedad E.I. Du Pont de Nemours and 
Company, interpuso recurso de reposición contra la decision contenida en la 
citada resoluciOn, con el objeto de que se revoque y, en su lugar, se conceda el 
privilegio de patente solicitado. 

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se 
fundamentó, en sintesis, de la siguiene manera: 

Considera importante el recurrente, mencionar, en primer lugar, que el objeto de la 
solicitud "es una formula Markush", luego seæalar cuÆl fue su origen y porque se 
utilizan en patentes. (Ver folios 700 a 702) 

Con relaciOn a las invenciones de selecciOn considera el recurrente que Ia 
importante es 

"[ ... ] Si Ufl inventor ha reducido a la prÆctica (sintetizado o producido) y 
confirmado el efecto de la invenciOn lo suficiente para reconocerla como su 
invenciôn... Si un inventor de la tŒcnica anterior ha efectuado o conducido 
experimentos sobre su invenciói y Ia ha descrito coma un ejemplo, esta 
invención estarla dentro del àlcance de  la invenciOn (sic) y pertenecerla a 
dicho inventor independientemente de qua dicha invenciOn sea buena o 
mala y, por 10 tanto, inventores posteriores no podrian reclamar ningün 
derecho sobre estos compuestos especificos sobre los que existe mención 
especificaen un documento anterior.,." 

Aclara por otra parte el recurrente 

"[ ... ] con relaciOn a su observaciOn de qua al hacer unos reemplazos 
sugeridos en la solicitud Dl se obtienen los compuestos de la presente 
solicitud, que la simple sustituciOn a dedo no es un anÆlisis correcto de 
novedad (como, ademÆs, ya se mostrO en Is informaciOn precedente). A 
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este propósito le ruego detenerse en la explicaciOn que para anÆlisis de 
novedad hace el Manual para el examen de solicitudes de patentes de 
invericiôn en las oficinas de propiedad industrial de los palses de la 
comunidad Andina. ’Un compuesto qulmico se considera conocido si estÆ 
mencionado en un antecedente y la información contenida en Øl 
complemeitada con el conocimiento general en la fecha del mismo, permite 
a una persona versada en la materia prepararlo y separarlo o en el caso de 
un producto natural solo separarlo, 

� Por otro lado el compuesto mostrado en el documento Dl posee varios 
sustituyentes de los cuales existen listas de posibles significados para cada 
uno de dichos sustituyentes, le ruego que note la explicaciOn que sobre este 
hecho hace el Manual de la Comunidad Andina:... (Ver folio 703) 

De lo anterior resulta absolutamente claro que el anÆtisis de novedad hecho 
por su Despacho no es correcto y ademÆs se concluye que la presente 
solicitud si cumple con el requisitd de novedad. 

En cuanto al nivel inventivo de la presnte solicitud regresamos al Manual 
donde se establece para analizar el nivel inventivo de una solicitud en el 
area de quimica se debe establecer Si: 

’-el compuesto tiene una estructura inesperada (caso poco frecuente); o 
-presenta un efecto inesperado, (es el caso mÆs frecuente sobre todo si el 
compuesto as similar a otros del estado de la tØcnica. El efecto inesperado 
puede ser completamente diferente de los descritos para los compuestos 
similares conocidos, o blen ser Igual Pero con una melora en los 
resultados).’ (resaltado fuera de texto)." 

Seæala por otra parte el recurrentd que 

"Como es bien sabido y ha sido practica habitual de esa Superintendencia, 
se ha recoriocido de manera reiterada la novedad de los polimorfos en las 
invenciones qua sobre este tema ha tenido que estudiar esa oficina. Por to 
tanto no resulta coherente, lOgico ni corisecuente que se admita, como 
efectivamente se ha hecho y con fundamento, la novedad a un compuesto 
quimico con fOrmula especifica conocido en el estado de la tØcnica por 
cuanto se ha divulgado en documentos del estado del arte, y se rechace un 
grupo de compuestos que definitivamente no se han divulgado 
especificamente en documentos del estado de la tØcnica con el argumento 
de que una fOrmula muy general ya to describe. Esta es una evidente y 
flagrante contradicciOn que no tiene explicación razonable. Mucho menos 
atn si se tiene en cuenta que en reciente fallo el Consejo de Estado revocO 
resoluciOn que negaba patente a un polimorfo, mostrando como claramente 
dicho polimorfo posela novedad y’ nivel inventivo. Es claro, entonces, que si 
un compuesto qulmico especifico con una fOrmula conocida en at estado de 
la tØcnica no invalida la novedad de un polimorfo, menos ain lo puede hacer 
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una formulh general cuando los compuestos especificos quo se pretenden 
proteger no han sido divulgados de manera especlfica." 

Considera, ademÆs, que al afirmar la Oficina que los compuestos reivindicados en 
ambs solicitudes son iguales, 

� .J se equivoca su despacho al hacer tal declaraciOn por cuanto las 
formulas Markush de las dos invenciones no son iguales. Una cosa quo es 

S 
clara es quo siendo la presente una invenciôn de selecciOn deberla estar de 
manors genØnca contenida en otra, pero otra cosa es quo sean iguales. Es 
muy diferente afirmar que de manera genØrica una invenciOn puede estar 
contenida en otra (invención de selecciOri) y otra muy difererite es decir que 
son iguales. I 

En cualquier caso el tema estÆ centrado en aceptar la prÆctica mundial de 
considerar como novedosos los compuestos no especfficamente descritos 
por una invención previa que describe de manera general un grupo do 
compuestos. Cuyo origen y sentido ya se explicO previamente." 

Con relaciôn a la novedad considera el recurrente quo 

II[ ..] el documento solicitado (DI) no afecta do manera alguna Is novedad 
de la presente invención dadoque no revela de manera explicita ninguno do 
los compuestos de la presente ,nvención. 

Adicional a lo anterior, la referencia citada revela un amplio grupo do 
compuestos que tiene actividad insecticida mientras quo la solicitud en 
estudio prQsenta posibilidades bastante restringidas para sus sustituyentes, 
tal como me permito demostrar a continuaciOn: 

I) En DI el fragmento J (el fragmento do anillo unido directamente al grupo 
carbonilo) se define como un sistema do anillo mono o biciclo 
heteroaromÆtico de 5 a 10 miembros, naftilo o fenilo opctonalmente 
sustituidos, mientras que en la presente solicitud el grupo quo se encuentra 
en la misma posiciOn tiene un alcance muchIsimo mM restringido: 
ünicamente anÆlogos do pirazol-N-2-piridinilo; en consecuencia Ia ünica 
posibilidad quo se tendria para el sustituyente J en Dl es pirazol sustituido 
con un anillo 2-piridinilo. 

Dl establece diversas y numerosas posibilidades do sustituciOn sobre el 
anillo central de fenilo do la antranilaniida (hasta cuatro sustituyentes con 
varias definiciones cada uno y en posiciones no definidas) y aunque su 
enseæanzas no se limitan a Is monosustituciOn; la mayorla de la revelaciOn 
so enfoca en compuestos con monosustitución en dicho anillo fenilo; por su 
parte, para la presente solicitud es requisito la disustituciOn sobre el anillo 
fenilo do Is antranilamida y edemas las posiciones para dicha sustituciOn 
estÆn especificamente definidas, 

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

Fax: 5870284, Linea 018000-910165 
Web: www.sic.ppv.co e-mail: infosic.pov.co 

BoaotÆ D.C. - Colombia 

3 



I 

S 

Industria yComercio 
SLJPERINTENDENCIA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y ?OMERCIIO1

 409 
RESOLUCIÔN 

Por Ia cual se resuelve un recurso de reposición 

Rad. PCTI04-008463 

Por lo tanto, resulta evidente que el documento Dl no enseæa, do manera 
expUcita, ninguno do los ejemplos do la presente invenciOn (hacia los cuates 
so encuentra ahora dirigido el nuevo capitulo reivindicatorio, tal como se 
estableciO anteriormente), esto es, rompuestos para los cuales J sea pirazol 
sustituido con un grupo N-2-piridinilo con disustituciôn sobre el anitlo 
fenilantranilamida, ni los compuestos intermediarios para su sintesis que se 
reclaman en Ia presente solicitud y en consecuencia, Ia presente invenciôn 
es novedosa." 

En conexión con lo anterior, llama la  atención del examinador a las enseæanzas 
del,Manual Andino de Patentes, el cual recital lo siguiente: . . . (ver folio 707) 

Concluye al respecto: 

"Por consiguiente, a la luz de las enseæanzas del Manual Andino, la 
presente invención si es novedosa frente a’ las enseæanzas del documento 
Dl, toda vez quo la misma no ’habla sido revelada de manera explicita por 
dicha referenda, no habla sido mencionada mediante su nombre o formula 
espocifica, cotresponde a una fOrmula mÆs especifica y restringida que 
aquella revelada por el documento citado y para llegar at objeto de Is 
reivindicaciOn es necesario hacer una selecciOn en mÆs de dos listas do 
sustituyente’s. 

Ahora bien, aunque el soticitante reconoce que et seæor Examinador es 
autónomo en su  examen, considero pertinente manifestar quo no debe, por 
ningün motivo, ignorar to establecido por una importante publicaciOn 
realizada en conjunto con la OMPI, organizacion que es reconocida como 
autoridad en la materia, con el fin do proveer una herramienta a los 
examinadores de patentes para una adecuada realizaciOn del estudlo de 
patentabilidad. 

Por consiguiente, de acuerdo con’ las enseæanzas del Manual Andino; en 
vista de la ausencia de una prohibiciôn legal quo establezca la  imposibilidad 
do obtener el privilegio de patente para una. invenciOn de selecciOn y dado 
que coma so demostrO mediante el presente escrito la misma sI cumple con 
el requisito de novedad al no ser expllcitamente revelada por el arte previo 
citado, me permito sollcitar quo Is objeciOn do novedad realizada por el 
seæor Examinador sea reiterada. 

Para complementar to anterior, en relaciOn con Ia selección realizada sobre 
las mªs do dos listas do sustituyentes disponibles para los compuestos del 
documento Dl, me permito resaltar quo una persona versada en la materia, 
reconocerÆ que las propiedades insecticidas de los compuestos orgÆnicos 
son una funciOn do numerosos faqtores que so retacionan con propiedades 
fisicas (tales coma tamaæo,’ forma, solubilidad, tipofihicidad, etc.) y 
propiedades bioquimicas (tales como transporte, uniOn, metabolismo, etc.) 
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Por consiguiente, en vista de esa complejidad, no es posible para la persona 
versada en la materia predecir la actividad y/o selectividad de compuestos 
que aparentemente estÆn estrecharrente relacionados; de hecho, el 
desempefio mejorado puede ser el resultado de una combinaciOn ünica de 
sustituyentes seleccionados dispuestos de una manera especifica to que 
optimiza las propiedades qulmicas y bioqulmicas y, at considerarse el 
conjunto constituyen una caracteristica inventiva. 

A manera de ilustración de lo anterior, el solicitante se ha permitido 

compararel
 compuesto I (mencionado en la Tabla 9) de Dl y el compuesto 

20 de la presente invención (cuya numeración estÆ dada de acuerdo con el 
’Indice de Tabla A’, que se encuentra desórito ademÆs en el Ejemplo 6): 
ver folio 708. 

Como puede verse, estos compuestos difieren en que el compuesto de la 
presente invención presenta un sustituyente Cl adicional sobre el anillo 
fenilo de la antranilamida. Sin embargo, as este sustituyente adicional en 
combinaciOn con otros sustituyentes mÆs estrechamente definidos y la 
posición de esos sustituyentes como se enseæa en la presente invenciOn, Ia 
que da como resultado un desempeæo mejorado para los compuestos de la 
solicitud en estudio; y es necesario aclarar que resultaba imposible para una 
persona versada en la materia predecir con expectativa de Øxito at nivel de 
actividad de estos compuestos especificos con base en las enseæanzas del 
estado de la tØcnica. 

En efecto, es deseo del solicitante anexar datos comparativos que muestran 
la actividad sorprendentemente superior de los compuestos de la presente 
invención. Tomando una muestra representativa de compuestos del 
documento Dl y de la presente solicitud; los cuales se diferencian 
ünicamente en un sustituyente, el solicitante realizô estudios de actividad 
comparativos para los compuestos ’de la presente invención y los 
compuestos de Dl que se diferencian en apenas un sustituyente. Las 
tablas de lists de comparaciOn muestran la lista de los compuestos 
comparados, en la cual los compuestos de la presente invencióri se han 
designado de acuerdo con el nümero de compuesto que presentan en el 
’indice de Is Tabla A’ que aparece en la descripcióri de dicha solicitud; por 
su parte, los compuestos del documento Dl se han designado o bien 
mediante su nümero de compuesto de acuerdo con el ’indice de Tabla D’ de 
dicha referencia (ver pÆginas 181 - 188 del documento WO 01/70671, 
correspondiente a Ia pubUcaciOn internacional de la solicitud en trªmite en 
Colombia qua ha sido citada cotho arte previo) o bien mediante el nümero 
de pÆgina y su respectiva posiciOn en la TABLA 9 de la referencia citada... 

De acuerdo con todas las explicaciones anteriormente dadas es claro qua la 
presente invenciôn sI cumple con el requisito de novedad y nivel inventivo y 
por lo tanto merece el otorgamiento de la patente." 
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CUARTO: Que Para atender 10 seæalado en el articulo 59 del Codigo Contencioso 
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas 
y las que aparezcan con motivO del recurso, en los siguientes tØrminos: 

NORMA APLICABLE 

El articulo 14 de la Decision 486 expedida por la Comisión de  la Comunidad 
Andina establece que: "Los Paises Miembros otorgarÆn 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". 

Con relación a la  novedad dispone el articulo 16 de (a misma normativa 
comunitaria: 

"Una invención se considerarÆ nueva cuando no estÆ comprendida en el estado 
de la tØcnica. 

El estado de la tŁcnica comprenderØ todo lo que haya sido accesible al pOblico por 
una descripcion escrita u oral, utilizaciôn, comercializacion o cualquier otro media 
antes de la fecha de presentaciOn de la solicitud de patente a, en su caso, de la 
prioridad reconocida. 

Solo pare el efecto de Ia determinaciOn di la novedad, tambiØn se considerarÆ 
dentro del estado de la tØcnica, el contenido de una solicitud de patente en trÆmite 
ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentaclOn o de prioridad 
fuese anterior a la fecha de presentaciOn o de prioridad de Ia solicitud de patente 
que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido estØ incluido en Ia 
solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plaza 
previsto en el articulo 40". 

EL CASO EN ESTUDIO 

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere este trâmite administrativo 
se advierte que el objeto de la solicitud se relaciona con antranilamidas de fOrmula 
1, sus N Oxidos y sales agricolamente adecuadas y composiciones, como se 
puede a folio 711 del expediente. 

Para impugnar la decisiOn de negar argumenta el recurrente, con relación a las 
invenciones de selecciOn, que lo importante es que "[...] si un inventor ha reducido 
a la prâctica (sintetizado 0 producido) y confirmado el efecto de (a invenciOn lo 
suficiente Para reconocerla como su invenciOn... Si un inventor de la tØcnica 
anterior ha efectuado o conducido experimentos sobre su invenciOn y la ha 
descrito como un ejemplo, esta invenciOn estaria dentro del alcance de la 
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invenciôn (sic) y pertenecerla a dicho inventdr independientemente de que dicha 
invenciôn sea buena o mala y, or Ia tanto, inventores posteriores no podrIan 
reclamar ningUn drecho sobre estos compuestos especificos sobre los que existe 
menciOn especifica en un documento anterior..." 

No comparte la Oficina la pretension del recurrente de que el estado de la tŒcnica, 
tratÆndose de los compuestos de formula I de la solicitud denegada, se limite sOlo 
a los ejemplos o a los objetos especificos sobre los que se han realizado pruebas. 

I 
Por el contrario, considera que al haberse divulgado una fOrmula Markush que 
incluye los compuestos que ahora se reivindican, tal divulgaciOn afecta la novedad 
de estos óltimos, los cuales se consideran ya dentro del estado de la tØcnica. 

De acuerdo con la normativa aplicable el estado de la tØcnica comprende "todo Ia 
que haya sido accesible al püblico por una descripciOn escrita u oral, utilización, 
comercializaciôn o cualquier otro media antes de la fecha de presentaciôn de  la 
solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida." (Art. 16 de la 
Decision 486) 

A continuaciOn senala el recurrente que el solicitante desea aclarar que "[ ... ] la 
simple sustituciOn a dedo no es un anÆlisis correcto de novedad (coma, ademÆs, 
ya se mostró en  la información precedente). A este propOsito le ruego detenerse 
en, la expiicaciOn que para anÆlisis de novedad hace el Manual para el examen de 
solicitudes de patentes de invenciOn en las oficinas de propiedad industrial de los 
palses de la comunidad Andina. ’Un compuesto quimico se considera conocido si 
estÆ mencionado en un antecedente y la informaciOn contenida en 01 
complementada con el conocimiento general en la fecha del mismo, permite a una 
persona versada en la materia prpararIo y separarlo o en el caso de un producto 
natural sOlo separarlo..." 

Sea del caso precisar que el Manual Andino de Patentes no es un marco 
normativo de referenda para el estudio y anÆlisis de patentablidad de una 
solicitud en trÆmite, comoquiera que se trata sOlo de una Gula prÆctica para la 
realizaciOn del examen de las solicitudes de patente, dirigida principalmente a los 
examinadores de las Oficinas nacionales de los palses miembros de la 
Comunidad Andina. Por 10 demÆs, la regulaciOn que obliga en materia de 
patentes es la DecisiOn 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina. 

Par otra parte, resulta necesarlo entender cOmo se realiza el anâlisis de novedad. 
A diferencia del examen de nivel inventivo, las oficinas del mundo coinciden en la 
forma cOmo se debe analizar la novedad, as[: primero se determina si existe una 
divulgaciOn perteneciente al estado dq la tØcnica, esto es anterior a la fecha de la 
solicitud y relacionada con la materia reivindicada; luego se identifican todas las 
caracteristicas tOcnicas de la reivindicaciôn principal y finalmente se determina si 
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estÆn desoritas todas y cada una de las caracteristicas tØcnicas de la 
reMndicación principal en dicho documento citado como anterioridad. Esto 
coincide plenamente COfl lo establecido por el Tribunal Andino de Justicia que en 
interpretaciones prejudiciales reiteradas seæata que para efectos de determinar si 
una invención es nueva o no, se deben observar las siguientes reglas: 

a) Concretar cuÆl es la regla tØcnica aplicable a la solicitud de la patente, para 
10 cual el examinador tØcnico deberÆ valerse de las reivindicaciones, que en 
ültimas determinan este aspecto. 

b) Precisar la fecha con base en 1p cual deba efectuarse la comparaciOn entre 
la invenciôn y el estado de la tØcnica, la cual puede consistir en la fecha de 
la solicitud, 0 la de la prioridad reconocida. 

c) Determinar cuÆl es el contenido del estado de la tØcnica (anterioridades) en 
la fecha de prioridad. 

d) Finalmente deberÆ compararse la invención con  la regla tØcnica. 

Esta Oficina al realizar el anÆlisis de novedad del objeto reivindicado, en los 
distintos exÆmenes de fondo practicados, en primer lugar, enumerO los elementos 
tØcnicos correspond ientes a la solicitud colombiana, precisô  la fecha con base en 
la cual debia efectuarse la comparación entre Ia invenciôn y el estado de la 
tØcnica, determinO las anterioridades relevantes y, finalmente, hizo la comparaciôn 
de las anterioridades con lo reivinclicado en la solicitud en estudio. Por lo anterior, 
el anÆlisis de novedad se realizó por parte de esta oficina conforme lo establece la 
Iegislaciôn y jurisprudencia aplicables. 

.1, 
Adicionalmente, cabe seæalar que de acuerdo con el tratadista Cabanellas "[...] la 
identidad entre la pretendida invenciôn y  la anterioridad destructiva de su novedad 
no ’requiere ser totalmente literal; basta con que una persona tØcnicamente 
capacitada Iocalice, de la anterioridad relevante, un contenido tecnológico idØntico 
al de la pretendida invenciôn.. ." (Derecho de las patentes de invención por 
Guillermo Cabanellas de las Cuebas, 21 Ed; HELIASTA, Buenos Aires; 2004, 
pags. 679-680.) 

Como puede observarse de 10 expuesto, Si una persona del oficio puede entender 
una formula Markush, la misma puede encontrar los compuestos de la actual 
solicitud en el antecedente Dl hacieno las sustituciones sugeridas alU mismo, sin 
que sea necesaria una ’revelación explicita’ en dicho antecedente. 

En conclusiOn, el estado de la tØcnica, especlficamente el documento Dl en el 
caso que nos ocupa, ya comprendla los compuestos reivindicados en la solicitud 
en estudlo, por lo tanto estos no cumplen con el requisito de novedad. 

El, memorialista, en una comparaciOn que no viene al caso pues se trata de 
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materias y realidades diferentes, se refiere al hecho de que a un compuesto 
polimorfo se reconociO novedad mientras que al objeto de la presente solicitud se 
le rechaza el cumptimiento de dicho requisito. Cabe precisar que cada solicitud 
obedece a un complejo cümulo de circunstancias que no es fÆcil equiparar 
tratÆndose de invenciones, aün dentrp de un mismo campo tecnológico, pues es 
claro que obedecen a supuestos tamblØn diferentes, to mismo puede decirse de 
los distintos fallos que profieren los jueces referidos a las invenciones. 

Con respecto a las patentes de selección, debe decirse que en la actuÆlidad 
constituye materia no regulada especificamente por la normativa aplicable y cuyo 
reconocimiento expreso escapa a las posibilidades de la Oficina nacional, la cual 
para decidir se atiene a las circunstancias particulares de cada solicitud. 

Comparte la Oficina con el recurrente que las fOrmulas Markush de la solicitud y 
do la anterioridad (DI) no son iguales, no obstante hay coincidencia en los 
compuestos divulgados en una y otra, razOn por la cual se considera que con la 
actual solicitud no se estÆ frente a ,materia nueva. 

Afirma el memorialista que "es muy diferente afirmar quo de manera genØrica una 
invenciôn puede estar contenida en otra (invención de selecciôn) y otra muy 
diferente es decir que son iguales", lo que permite inferir que el interesado admite, 
as!, sea genØridamente, que el objeto reivindicado estØ comprendido en otro 
previamente divulgado, as[ la revelaciOn antecedente no sea ’explicita’. Cabe 
recordar que lo que la normativa aplicable exige es que la invenciôn a patentar no 
estØ comprendida en el estado de la tØcnica, esto es, no haya sido accesible at 
püblibo en cuanto a su contenido tecnolOgico, sin que se requiera una exactitud en 
la reproducciôn. 

Reitera la Oficina, por lo demÆs, quo Jas caracterlsticas determinantes del objeto 
ahora reivindicado, considerado elemento por elemento, estÆn comprendidas en el 
antecedente DI, por lo que se advierte que el compuesto do la presente solicitud 
se habla anticipado y formaba parte del estado de la tØcnica desde antes de su 
presentaciOn a estudio. (Ver comparaciOn a folio 714) 

Segün el recurrente el documento Dl "revela un amplio grupo de compuestOs que 
tiene actividad insecticida mientras quo la solicitud en estudio presenta 
posibilidades bastante restringidas para sus. sustituyentes". Como bien reconoce 
el recurrente, la solicitud denegada presenta posibilidades restringidas para los 
sustituyentes contenidos en Dl; es decir, comprendidos en el estado de la tØcnica 
y por 10 tanto, no podian considerarse novedosos. En este orden de ideas, los 
ejemplos concretos quo expone el memorialista sobre la restricción de la invención 
en estudio frente al documento Dl solo ilustran el punto de que la solicitud 
denegada se hallaba comprendida ’en Dl. Dl no enseæa explicitamente los 
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compuestos de la solicitud, como se ha dicho, pero si los comprende en su 
generalidad, estân implicitos en el antecedente. 

Con respecto al "Manual" varias veces citado por el memorialista, no obstante la 
observaciôn de que no constituye normativa aplicable sino una mera gula para los 
examinadores, puede advertirse que en dicho documento (pagina 64) se expone la 
siguiente tesis: 

% "Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si Østa se 
deriva de una que forma parte del estado de la tØcnica de manera directa, 
sea de manera explicita 0 implicita por un tŁcnico en Is materia." 

La anterior constituye una razón mÆs para establecer que (a reproducciOn del 
objeto conocido no tiene que ser ’explicita’ para que se yea afectada la novedad, 
como insiste en manifestar el recurrente. 

Afirma el memorialista que para obtener los compuestos reivindicados a partir de 
10 divulgado en Dl, el inventor debió hacer una selecciOn de dos listas de 
sustituyentes disponibles en Dl y que esto debe considerase como novedoso. 
Para esta Oficina, una persona normalmente versada en La materia habria hallado 
en Dl los compuestos de formula i de Ia solicitud porque Østos estaban incluidos, 
comprendidos o contenidos en Dl. 

MÆs adelante, el memorialista afirma que la inica diferencia entre el compuesto 20 
de la solicitud y el compuesto I de la tabla 9 de DI (este si divulgado de manera 

S explicita) es un Ætomo de dora en el anillo fenilo del compuesto y que dicha simple 
sustitución produce un efecto inesperado. 

Al respecto, esta Oficina considera que Crna invenciOn debe significar un salto 
cualitativo en la tØcnica. Los compuestos reivindicados en la solicitud denØgada 
tienen la misma actividad pesticida que los compuestos de Dl. Incluso si hubo un 
mejoramiento, este no es mÆs que un mejoramiento cuantitativo; es un efecto 
esperado tras ensayar rutinariamente los compuestos con los diversos 
sustituyentes indicados en DI. Es decir, los compuestos reivindicados ya estaban 
comprendidos en Dl y una persona del oficlo no deberla realizar una actividad 
inventiva para obtenerlos y ensayarlos en el mismo campo de aplicación y obtener 
resultados cualitativamente similares. 

En virtud de lo expuesto, se reitera que el objeto de la presente solicitud no 
cumple los requisitos de patentabilidad, en particular el de novedad, por tanto no 
hay lugar a revocar (a decisiOn impugnada. 

RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: Confirmar (a decisiOn contenida en (a ResoluciOn 62350 
del 30 de noviembre de 2009 por medio de (a cual se riegO una patente de 
invenciOn. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personatmente el contenido de la presente 
resoluciOn at doctor Juan Pablo Concha, en su calidad de apoderado de E.I. Du 
Pont de Nemours and Company y at doctor JosØ Luis Reyes V. en su calkiad de 
apoderado de TecnoquImicas S.A., entregØndoles copia de la misma, 
advirtlØndoles qtie contra ella no procede recurso alguno par encontrarse agotada 
la via gubernativa. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 30 ABR. 2010 Dada en Bogota, D. C., a los 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA V COMERCIO (E), 

IA ARLOMARCENARO 

Doctor 
Juan Pablo Concha 
Av. 82 No 10-62 Piso 6 
Bogota D. C. 

Doctor 
JosØ Luis Reyes V. 
Carrera 17 No 88� 23, Of. 205 
Bogota D.C. 
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