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Seæor (a) (es) 
DILIA MARIA RODRIGUEZ D ALEMAN 
CARRERA 11 NO. 86-53 PISO6 
BOGOTA D.C. 

Industria y Comercio 
S   PERNTEN D E N C I A 

Radicaciôn: 4-34536- -13-0 Fecha: 2011-03-30 09:24:36 
TrÆmite: 11 PATENTEIYII 
Evento: 379FASENACIONALII 
Actuaclón: 432 COMUNICACTOADM 
Destlnatario: DILIA MARIA RODRIGUEZ D ALEMAN Folios I 

Referenda RESOLUCION: 16858 
Fecha: 29/03/2011 
Expediente: 4-34536 
TrÆmite: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II 
Evento: 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II 

. Actuaciôn: 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO 

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 
00 Piso Tercero (3), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del tØrmino de cinco (5) dIas 
hÆbiles contados a partir del envIo de la presente citación, en horarlo de 8:00 am. a 4:30 
p.m. jornada continua, con elfin de notificarle personalmente el contenido de la resoluciôn 
de la referenda proferida dentro del expediente tramitado con el nümero de radicaciôn 
citado en el asunto. 

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

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrarÆ disponible en la pÆgina 
web de la Entidad desde el dia hÆbil siguiente al de su notificaciOn, la cual podrâ ser 
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pÆgina www.sic.gov.co, con el 
nümero de resolución a travØs de la opcion trâmites y servicios - de carâcter general 
transversal - consulta actos administrativos y providencias. 

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

Secretarla General 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Sede Centro: Carrera 13 No. 21-00 pisos 3, 5,7 y 10 PBX: 5870000 
Al contestar favor indique el nimero de Sede CAN: Av Carrera 50 No 26- 55 mt. 2 Tel 5880070 

radicaciOn consignado en el sticker Call Center 6513240 Linea 018000.910165 

Web: w,sic.gov.co e-mail: infosicgov.co 
Bogota D.C. Colombia 
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Inclustria y Comercio 
SUPERtNTENDENCIA 

REPCJBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

RESOLUCION 5 8 
Por Ia cual se resuelve un recurso de reposiciÔn 

Rad. PCT 04 034536 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA V COMERCIO 
En ejercicio de sus facultades legales, especaImente de las conferidas en el 

numeral 54 del articulo 30 del Decreto 1667 de 2010, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que mediante Resolución No 54151 de 30 de septiembre de 2010, la 
Superintendencia de industria y Comercio denegô la solicitud de patente de 
invenciôn a la creaciôn denominada "DERIVADOS DE FENETILAMIDA DE ACIDO 
CARBOXILICO a-OXIGENADOS 0 a-TIOLADOS", con fundamento en los 
articulos 14 y 18 de la Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad Anthna, al 
estimar que la misma no cumplió con los requisitos de novedad y nvel inventivo, 

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 28 de julio de 2010, 
con el nümero 04-034536 00011-0000, encontrÆndose dentro del tØrmino 
establecido para el efecto, la doctoral Dilia Rodriguez D’aleman, en su calidad de 
apoderada de la sociedad SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, interpuso recurso 
de reposiciOn contra la citada resoluciOn, con fundamento en los argumentos que 
a continuaciOn so sintetizan: 

Como primera medida, la recurrente expresa su inconformidad, frente aI anIisis 
. de la novedad realizado por este despacho, argumentando que: 

"En su ResoluciOn NO. (sic) 54151, el examiriador objeta la novedad do la 
preserite solicitud, ya quo es posible realizar las siguientes sustituciones sabre 
Ia formula (I) reclamada donde.’ 

A es fenilo 
X es oxigeno 
R3 es motile 
n es 0 
BI es (Cl-I2) 
82 es CH2� CH2 

Para obtener un compuosto quo so encuentra corn preridido dentro de Ia 
anterioridad Dl. Al respecto, of solicitante quisiera ariotar quo el examinador 
estO equivocado en su apreciaciOn de (OS sustituyentes de Dl y los de (a 
presente solicitud. Coma se estableció en rospuesta a! of/cia No. 2950, se es 
con fundiendo un grupo carbonile so (sic) formula general: 
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Con ninguno de Ins grupos reclamados para 8, a saber �(CH2)2 o Z-(CH2) 
donde Z es �0-, -S-, o �CO-. De igual manera, el tOcnico en cuestiOn tampoco 
con fundiria el grupo metileno de Dl con ninguno de los sustituyentes de B1 
rec/amados, como se establecen arriba. El solicitante ins/ste en que no es 
posible sustituir la fcirmula (I) como so reclama de una manera quo permita 
obtener un compuesto de Dl, y mucho menos sustituir la formula de 01 do 
manera que se pueda obtener uno sOlo do los compuestos do la presente 
solicitud". 

Por esta razOn, la recurrente manifiesta que es indiscutible que se ha realizado un 
indebido anÆlisis de novedad a la solicitud, pues no todas las caracteristicas 
novedosas del compuesto de la reivindicaciôn I de  la solicitud so encuentran 
comprendidas en el compuesto develado por la anterioridad DI. 

De otra parte, con relación at nivel inveritivo, la apoderada manifiesta que el 
solicitante desea saber cuâles son los motivos de esta Oficina para que el 
examinador mencione que "los compuestos do la presente solicitud tienen todos y 
cada uno de los grupos funcionales quo Jo dan Ia actividad de fun gicida a este tipo 
de compuestos", toda vez que la anterioridad Dl define concretamente cuates 
componentes son los que confieren la actividad biológica como fungicidas a los 
compuestos que alli enseæan. Por esta razôn, la  afirmaciôn del examinador no 
goza de fundamento tØcnico alguno. 

Do la misma manera, la recurrente afirma que, en retación con to manifestado por 
el examinador y expuesto en el pÆrrafo anterior, se estª realizando un anÆlisis 
retrospectivo de la presente solicitud, pues para el tØcnico medianamente versado 
en la materia no le es posible establecer a partir del documento Dl cuªles de las 
sustituciones que se pueden obtener son las que ofrecen una actividad biologica 
fungicida. Agrega, que "el t6cnico con habiidad ordinaria en la materia no tendrfa 
ningOn motivo o razOn pare escoger unas sustituciones por sobre otras, a menos 
que se estudie la presente solicitud do manera retrospectiva". 

As! mismo, la apoderada menciona que" la Cinica forma en quo las sustituciones 
reclamadas en la solicitud en estudio resulten obvias para el tOcnico con habi/idad 
ordinaria on Ia materia, as sOlo conociendo ía presente solicitud, ya que nada en 
Dl enseæa o sugiere tal posibilidad. Se le recuerda al examinador quo a/ estudio 
retrospectivo no as una manera acep table do establecer Ia falta do aitura Inventiva 
de una solicitud, por Jo que so estâ realizando un indebido anªlisis do Ia a/tare’, 
inventiva". 
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Por ültimo, la recurrente senala que para el examinador puede resultar obvio que 
el objeto de la solicitud se derive del documento D1, sin valorar el trabajo realizado 
por el solicitante y su capacidad inventiva para poder llegar a la soluciOn del 
problema planteado; por esto, considera la recurrente que el mencionado 
examinador no efectuO el anÆlisis partiendo del problema que existia en la tŁcnica 
al momento en que el solicitante enfoca sus estudios para descubrir una soluciôn, 
sino que lo estudia desde el momento en que el problema ya fue resuelto. 

. Por todo lo mencionado anteriormente, la apoderada afirma que para una persona 
versada no hubiese podido ser obvia la diferencia entre el compuesto de la 
invención y el seæalado en la anterioridad 01, como ciertamente to quiere anotar el 
examinador. 

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a 
resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes tØrminos. 

Como primera medida, en relaciOn con la inconformidad del solicitante frente al 
anØlisis de novedad rea(izado, el Despacho observa que en los compuestos 
reclamados se encuentra, entre otros sustituyentes et grupo carbonilo para 131, 

que corresponde al citado por el recurrente, como se desprende de la simple 
observaciOn de la fOrmula (I), reivindicaciOn I 

y  

N 0_R3 

I II 
. AB 1i 

Ri R5 

cuando B1 es �Z-(CR12R13) y Z significa �CO- y R12 y R13 son H, se tiene el grupo 
carbonilo A-CO-CH2- que so une al resto de la estructura, el cual corresponde a 
un grupo carbonilo como el indicado P01 la recurrente. 

Con respecto al grupo methleno, si bien no se establece especIficamente este 
significado para B1 dentro de los posibles sustituyentes para los compuestos de 
fOrmula (I), SI Os posible derivar los compuestos de la sot icitud en estudho de Dl, 
por ejemplo a partir de lo divulgado en la tabla 1 y de acuerdo con la siguient 
fOrmula estructural 

R6 OR’ R7 

R x R2 
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Cuando R6, R5 y S7 son H, X puede ser �CH2-CH2- y R2 es 3,4-.(OMe)2, 
compuestos cuya estructura bsica corresponde a fenil amidas como las de la 
solicitud, con actividad fungicida. 

En cuanto a los argumentos en relación con el nivel inventivo, esta Oficina 
menciona que las fenil amidas cuya estructura bÆsica, como se muestra en Dl, y 
que corresponden a las de la solicitud en estudio, poseen actividad fungicida, de 
tal manera que las variaciones realmente entre compuestos de Dl y los de la 

Isolicitud en estudio radican en 131, lo cual no aporta ningUn efecto sorprendente 
inesperado frente a fenilamidas de formula estructural anâloga o prOxima, cuya 
actividad sigue siendo fungicida, como se puede ver a partir de la comparaciOn de 
las fOrmulas estructurales de los compuestos de la solicitud frente a compuestos 
de Dl (tabla I): 

fenilo 

Estructuras iguales con efecto fungicida 

(R4), 

B2 
_C?_)_O�R3

 

lH 

’__?X__
 0\_R

 
2 

De manera que cuando R1, R, y R5 son H, Y y X son 0, B2 es �CH2-CH2- , 53 es 
�CH3 , R4 es metoxi, para los compuestos de la solicitud de acuerdo a la fOrmula 
estructural superior y cuando para la formula estructural compuesto de Dl, es 
decir, la fOrmula inferior R5 y R6 son H, X es �CH2-CH2- y R2 es 3,4-(OMe)2. 

Por lo anterior, este Despacho observa que se tiene una estructura bâsica 
idØntica que proporciona la actividad fungicida, de manera que la parte restante 
equivale a un sustituyente sobre dicha estructura que realmente corresponde a un 
fenilo sustituido en ambos casos. Por tanto, como ya se habia indicado, la 
diferencia entre unos y otros radica en 131, que sirve de puente o enlace para el 
fenilo sustituido y la cual no aporta ningün efecto sorprendente, como se pued 
establecer de acuerdo a la actividad reportada; es ms, no se presenta ninguna\\ 
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variaciôn, an dentro de los mismos compuestos reivindicados, cuando se tiene 
diferentes significados para los respectivos radicales; cabe resaltar que los sutiles 
cambios en los compuestos de la solicitud se hacen por extrapolaciOri de los 
compuestos del arte previo, para evitar cambios en la actividad de la molØcula 
original. 

De la misma manera, se observa que el recurrente reconoce que la solución estÆ 
dada por cualquier combinaciOn de sustituyentes o sea que todos los del Æmbito 
de la solicitud caen dentro de la actividad fungicida y, por to tanto cualquier 
combinaciôn de sustituyentes resulta obvia. 

Ahora bien, en to relacionado con los argumentos de la apoderada referentes al 
anÆlisis retrospectivo de la solicitud y a que para un tØcnico medianamente 
versado en la materia no es posible establecer a partir de Dl cuÆles de todas las 
sustituciones que se pueden obtener son las que ofrecen una actividad biolôgica 
fungicida, la Oficina estima que resulta obvio seleccionar dichos sustituyentes en 
razón a que, como to afirma la misma recurrente, en Dl todos los compuestos son 
fungicidas at igual que en la solicitud en estudio, compuestos reivindicados que, 
como ya so indicô, no muestran ningOn efecto sorprendente o inesperado. 

Por Ultimo, respecto a la forma do realizar el anÆlisis del nivel inventivo que aduce 
la recurrente, este Despacho resalta que el nivel inventivo no se tiene por el hecho 
do realizar un trabajo, en general, para establecer propiedades y la actividad de 
este tipo de compuestos, pues para esto se parte de ensayos y pruebas rutinarias; 

S 
adems, to que se pretende en la solicitud objeto de reclamo es proporcionar 
compuestos con actividad fungicida para prevenir infestaciôn de plantas, at igual 
que en el arte previo y no existe evidencia que demuestre un efecto inesperado o 
sorprendente frente a compuestos próximos del estado de la tØcnica, 

En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio no 
cumple con los requisitos do patentabilidad; en consecuencia, no se halla merito 
para revocar la decision impugnada. 

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de 
Industrial y Comercio, 

RESUELVE 

ARTCULO PRIMERO: Confirmar la decisiOn contenida en la Resolución  No 54151 
de 30 de septiembre de 2010, por medio de la cuat se negO una patente de 
invenciôn. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido do la presente 
resoluciOn a la doctoral Dilia Rodriguez D’aleman, en su calidad de apoderada dd\ 
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la sociedad SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, o a quien haga sus veces, el 
contenido de la presente resolución, entregandole copia de la misma, advirtlØndole 
que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la ví 
gubernativa 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Bogota D C a los 1 M r 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, 

Jost MI?U? L D LA ALLE RESTREPO 

Doctora 
Dilia Rodriguez D’aleman, 
Carrera 11 No 86 -53 piso 6. 
Bogota D. C. 

1020103 
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