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Re: Expediente No. 04.034.536
Solicitud de patente a nombre de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

Yo, DILIA RODRIGUEZ D’ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi
firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada
de la sociedad SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, domiciliada en Basilea,
Suiza, solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposicign contra
la resolucién No. 54151 del dia 30 de septiembre de 2010, expedida por el
Superintendente de Industtia y Comercio, por medio de la cual se niega el
privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

1.1  Mi mandante se permite manifestar a ese despacho que se reafirma ¢n
todos y cada uno de los argumentos que hacen parte integrante de la respuesta al
oficio de fondo No. 10893 notficado por fijacidn en lista el dia 25 de septiembre
de 2009, presentada ante ese Despacho el dia 17 de diciembre de 2009; el oficio
No. 5290 notificado por fijacion en lista el dia 23 de abril de 2010, presentada
ante ese Despacho el dia 13 de julio de 2010.

1.2  Elindebido anilisis de la Novedad

El articulo 16 de la Decisidén 486 establece que:

“ Articulo 16.- Una invencion se considerard nueva cuando no estd conjprendida
en el estado de la técnica.

E/ estado de la técnica comprenderd todo lo que haya sido accestble al priblico
por una descripeion escrita n oval, utilizacion, comercializacion o cualguier otro
medio antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de
la prioridad reconocida.

Sélo para el efecto de la determinacion de la novedad, también se considerard

dentro del estado de la técnica, el contenido de nna solicitnd de palente en framite
ante la oficina nacional competente, ciya fecha de presentacion o de prioridad
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S fiese anterior a la fecha de presentacion o de priortdad de la solicitud de patente

que Se estuviese examinando, siempre que dicho contenido este incluido en la
solicitnd de fecha anterior cuando ella se publigue o hubiese transcurrido el plaso
previsto en el articilo 40.7

En su Resoluciéon NO. 54151, el examinador objeta la novedad de la presente
solicitud, ya que es posible realizar las siguientes sustituciones sobre la formula (1)
reclamada donde:

A es fenilo

X es oxigeno
R3 es metlo
nes{

B1 es (CH,),
B2 es CH,-CH,

Para obtener un compuesto que se encuentra comprendido dentro de la
anterioridad D1. Al respecto, el solicitante quisiera anotar que el examinador esta
equivocado en su apreciacion de los sustituyentes de D1 y los de la presenie
solicitud. Como se establecid en respuesta al oficio No. 5290, se esia
confundiendo un grupo carbonilo se férmula general:

T
X C“‘B

Con ninguno de los grupos reclamados para By, a saber —(CHy, o Z-(CHy
donde Z es —O-, -S-, 0 —CO-. De igual manera, el técnico en cuestion tampoco
confundiria el grupo metileno de D1 con ninguno de los susgtuyentes de B,
reclamados, como se establecen arriba. El solicitante insiste que no es posible
sustituir la formula (I) como se reclama de una manera que permita obtener un
compuesto de D1, y mucho menos sustituir la formula de D1 de manera que se
pueda obtener uno solo de los compuestos de la presente solicitud.

Por lo tanto, es claro que se ha realizado un analisis indebido de la novedad de 12
presente solicitud, al establecer la existencia de sustituyentes que no se reclaman
ni se mencionan en el capitulo reivindicatorio corregido como se presento en
respuesta al oficio No. 5290. En vista de lo anterior, es claro que no todos las
caracteristicas novedosas del compuesto de la reivindicacion 1 de la presente
solicitud estin comprendidas en el compuesto divulgado en D1.

1.3 Elindebido anilisis de la Altura Inventiva
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En la Resolucidn No. 54151 en comento, el examinador argumenta que la
presente solicitud carece de nivel inventivo porque “/...] a los gros de una persona
normalmente versada en la materia, la obtencidn de dicho compuesto seria obvia a partir del
conocinstento  brindade por el estado de la técnica’. Prosigue el examinador
argumentando que “[...] er preciso indicar que todos los demds compuestos reivindicados en
la solicitud estudiada, que pudieran no ser tdénticos a los de D1, se derivan de manera evidente
de éstos, debido a que los compuestos de la presente solicitud ya tienen lodos y cada uno de los
grupos Sfuncionales que le dan la actividad fungicida a este tipo de compuestos y, puesto que Jox
compuestos retvindicados no presentan ninguna actividad fungicida diferente de los diviigados en
D1, no presentan ninguna actividad fungicida diferente de los reportados en D1 (sic).es dear.
los compuestos retvindicados carecen de nivel inventivo”.

Respecto a lo anterior, el solicitante quisiera saber exactamente en que se basa ¢l
examinador para decir que “[...] los compuestos de la presente solicitnd ya tienen todos y
cada uno de los grupos funcionales que le dan la actindad fungicida a este fipo de compuesins
[...]”. Nada en la anterioridad D1 define de manera especifica cuales de todos los
sustituyentes alli reclamados son los que confieren la actividad biologica como
fungicidas a los compuestos que alli se ensefian. Por lo tanto, la afirmacién del
examinador carece de fundamento desde el punto de vista técnico.

Por otro lado, al afirmar que “/...] lor compuestos de la presente solicitud ya tienen todos y
cada uno de los grupos funcionales que le dan la actividad fungicida a este tipo de compuestos
[...]7, el examinador esta haciendo un anilisis retrospectivo de la presente
solicitud, ya que para el técnico con habilidad ordinama en la materia no ¢s
posible establecer a partir de D1 cuales de todas las sustituciones que se pueden
obtener son los que ofrecen una actividad bioldgica fungicida, particularmente
considerando que en D1 se reclama que TODOS los compuestos de D1 son
fungicidas. El técnico con habilidad ordinaria en la materia no tendria ningun
motivo 0 razdn para €sCoger unas sustituciones por sobre otras, a menos que se
estudie la presente solicitud de manera retrospecaiva.

Lo anteror quiere decir que la unica forma en que las sustituciones reclamadas ¢n
la solicitud en estudio resulten obvias pata el técnico con habilidad ordinana en la
materia, es solo conociendo la presente solicitud, ya que nada en D1 ensena o
sugiere tal posibilidad. Se le recuerda al examinador que el estudio retrospectivo
no es una manera aceptable de establecer la falta de altura inventva de una
solicitud, por lo que se esta realizando un indebido analisis de la altura inventva.

Ahora bien, el analisis de nivel inventivo realizado por el sefior examinador es
claramente el resultado de un analisis del upo “hindsight”. De hecho, este tpo de
anilisis no es permitdo para desvirtuar el concepto de altura inventva,

En este tipo de andlisis, el examinador no enfoca su andlisis en el momento en el
que el solicitante plantea un problema con el fin de solucionar fallas técnicas
existentes en los productos convencionales de un campo técnico especifico, sino
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us~Se enfoca en la solucion dada al problema planteado v en la busqueda dc
documentos con conceptos analogos en otros campos de la tecnologia. A\ csic
respecto dirtijo la atencion del examinador al “Manual para Examen de Sobicitudes de
Patentes de Invencion en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidud
Andina, publicado en la pagina Web de la Comunidad Andina, donde se establece
en la pigina 74 en cuanto al nivel inventdvo “...gue brisgueda de anterioridades se
efectria a posteriori, tomando como punto de partida la misma invencion,. . . el examinadpr debe
realizar el esfuerso intelectnal de colocarse en la situacion que ha tenido gue afrontar ef leciiy
con_conocimientos medios en la materia en un momento en gue la invencion no era convcda, es
decir antes de la invencign” (el subrayado es mio)

En el presente caso, para el examinador puede resultar "obvio" que el objeto de
la presente solicitud se derive de la mateda objeto del documento citado como
referencia D1, sin dar mayor importancia al trabajo desplegado y a la capacidad
inventiva del solicitante para lograr llegar a la solucién del problema planieada.
Es decir, que el examinador no hace su analisis partendo del problema mismeo
que existia en la técnica en el momento en que el solicitante dirige todos sus
esfuerzgs para encontrar una solucién, sino que enfoca su estudio en el

momento en que el problema ya fue resuelto.

En consecuencia, para una persona versada en la materia no habria sido obvia
la diferencia existente entre el compuesto de la invencidn y el que se LEPOTIa
en el documento como D1, como lo quiere hacer parecer el examinador.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

a) Que de conformidad con lo previsto por los artculos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2)
y 59 (inciso 2) del Cédigo Contencioso Administrativo se consideren v se
resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas asi como
las que aparezcan con motivo de este recurso.

b) Que se revoque la resolucién No. 54151 del 30 de septembre de 2010
expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, y sc proceda a
conceder el privilegio de patente de invencidn a la soliciud de mi mandante

——
|
JL

Cod. 008 !

Sefior Superintendente,
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