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Comedidamente le solicitc presentarse a este Daspacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 -
00 Piso Tercerc (3), de la tiudad de Bogotd D.C., dentre del términe de cinco (J) dias
habiles contados a pariir del envio de la presente citacion, en horario de 8:00 a.m. a 4:30
p.m. jernada continua, con el fin de notificarie persanalmente el contenido de la resclucion
de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nimero de radicacion
citado en el asunto.

De no hacerse presente en &l término indicado antedormente, la providencia en mencion se
notificard por edicto, &l cual se fijara por el términc de diez (10} dias en el Centro de
Documentacién e Informacién.

Para su comodidad el texto completo de la resolucion se encontrara disponible en la pagina
web de la Entidad desde @i dia habil siguiente al de su noiificacion, la cual podra ser
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con &
numero de resolucién a través de |la opcion tramites vy servicios - de caracter general
transversal - consulta actos administrativos y providencias.,

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

Secretaria Genaral
SUPERINTENDENCIA CE INDUSTRIA Y COMERCIO

Sada Cantra; Carrera 13 Mo, 27-00 pisos 3, §, 7y 10 PEX: 5870000
Al contestar favor indiqua el nUMEre da Sada CAM: Ay, Camara 50 No, 26- 55 int. 2 Tel 5880070
radleacién conaigrade en el stlcker Call Center 6513240 . Linea 01800-310165
Web: waw sic.gov.eo e-mall info@sic.goy.co
Bogaté D.C. Colambla




Industria y Comiercio
EUFERINTENDENCIA.

REPUBLICA DE COLOMBIA ,
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIONN® K 5 37 & o
Por la cual se deniege una patente de invencién

Rad. PCT/Q4-086944

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral
38 del articulo 3° del Decreto 1687 de 2010 y

CONSIDERANDG:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 3 de
septiembre de 2004, con el nimero 04-086944, por la doctora Margarita
Castellanos Abondano, en su calidad de apodérada de SYNGENTA
PARTICIPATIONS AG. entrd a fase nacional la solicitud de patente de invencion
titulada "O-CICLOPROPIL-CARBOXANILIDAS Y SU USO COMO FUNGICIDAS",
que corresponde a la solicitud internacional PCT/IBO3/00687 dei 21 de febrero de

2003,

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 sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERQO: Que realizade ¢l examen de patentabilidad se encontrd que la
invencién no es patentable. En consécuencia, con fundamento en lo dispuesto en
el articulo 45 de la Decision 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina, se
requirié a la solicitante mediante Oficio No. 8146, notificado el 20 de junic de 2008
y Oficio No. 140, notificado el 8 de enerc de 2010, para que se pronunciara sobre
las objeciones efectuadas a la sclicitud. '

CUARTO: Que la solicitante, mediante escritos radicados el 28 de octubre de
2008 v el 20 de mayo de 2010, atendid oportunamente a los requerimient0s
formulades vy presenté aclaraciones. Finalmente, allegé nueve capituio
reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el articulo 34
rmencionado.

QUINTO: Que segun lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida
por la Comisién de la Comunidad Andina se otorgaran patentes '(..) para jas
invenciones, sean de productc 0 de procedimiento, en lodos los campos de fa
tecnologia, siempre que sean nuevas, fengan nivel inventivo y sean susceplibies
de aplicacion industrial”. ;

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 6, contenidas en los folios 162 y 163,
carecen de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las  siguienies

cansideracion% ’
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For la cual se deniega una patente de invencion

Rad, PCT/04-086944

6.1. Objeto de la invencidn |

k
1

El objeto de la presente solicitud se refiere a un compuesto de formula (I} y a un
compuesto de férmula {II}.

Especificamente, la reivindicacién 1 consiste en un compuesto de formula {I):

miqﬂ%’# AN '
R e

donde Het es pirrolilo, pirazilo o tiazoliio, cada uno sustituido con grupos R4, RS y
R6: R1 es hidrégeno, R2 es hidrégeno; R3 es alguile C2-12, cicloalquiic C3-12
sustituido por alquile ©1-3, fenilo sustituido por halogeno y, R4, RS y R6 se
seleccionan de manera independiente entre hidrégeno, haldgeno, alquile C1-4,
haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 alquile (C1-4), con la condicidn que, por lo menos,
unc de R4, R5 y R6 no sea hidrogenao.

La reivindicacidn 5 consiste en un compuesto de formula (I

H-y
H A (N

donde R3 se define en la reivindicacidén 1.,

6.2, Determinacion del estado de la técnica
6.2 1. Fecha determinante para el analisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 5 de marzo de 2002, que
corresponde a |a fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud GB No.
0205127.4. Adicionalmente, se reivindicd prioridad de la solicitud GB No.
0300705.1 del 13 de enerc de 2003, |

Las fechas de las prioridades fueron tenidas en cuenta para el estudic de
patentabilidad, segun obra en el folic 165 del'expedientz en estudio.

6.2.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontrarcn Ios
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siguientes documentos, anteriores a las fechas de |as prioridades invocadas y
relacionados con la materia de lta solicitud en estudio:

"No. Documento | Titulo 1" Fecha de
‘ publicacion
D1 “Anifide derivatives and their
) - -07-
us 5’33[}'9?3 use for combating bolryils 1994-0 .ﬁ19
D2
! (antes WO 0153259 “Pyrrofecarboxamides” 2001-07-26
03 o : | -

6.3. Nivel inventivo

Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la misma Decision 488 "fsje considerara
gue una invencidn tiene nivef nventivo, si para una persona del oficio
normalmente versada en fa materia técnica correspondiente, esa invencion no
hubiese resuttado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente def estado de

fa ecnica”.

El estado de la técnica, al tenor de to dispuesto en e articulo 16 de la misma
Decision, comprende “"fodo lo que haya sido accesible al publico, por una
descripcion escrita u oral, ulifizacidn, comercializacién o cualguier olro media
anfes de fa fecha de presentacién de la solicitud de patente o, en su caso, de la
prioridad reconacida”. -

E! Tribunal de Justicia de la Gomunidad Andina recienterente ha dicho sobre
gste requisito lo siguiente: |

1

“Como segundo requisito, adicional af de jz novedad, se exige que ta
invencion tenge nivel inveniivo, esto as, que implique un safto cualilativo en
refacion con la téonica existente. Este requerimiento es desarrolfado por ef
articulo 4 de la Decision 344 gue presupone el requisito de nivel ventive
al establecer que fa nvencién goza de dicho mivel al no derivar de manera
svidente def estado de la técnica, ni resultar ohvia para una persona
entendide o versada €h fa materia.

Este requisito ofrece al examinador fa posibilidad de deferminar 5f con los
conocimientos técnicos que existian al momento de la invencion, se
hubiese podido Hegar de manera evidenle a la misma, 0 Sf ef resultado
hubiese sido obvin para un experto medio en fa matera de que se (rate, s
decir, pars una persona dal oficio y normalmente versada en fa maleria
{gcnica correspontdients.
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En este orden de ideas, se pusde concluir que una invencion goza de nivef
inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se
irate, se necesita algo mas que la simple aplicacion dé.los conocimientos
tcnicos en la maferta para flegar a ella, es decir, gue de conformidad con
ef estado de fa fécrica ef invento nNo es consecuencia clara y directa de
dichio estadeo.

Este Tribunal al respecto, manifiesta que "Tal y como o establece Gomez
Segade [..) el invertor debe reunir fos méritos que fe permitan atribuirse
una patente, solo sf fa invencion fruto de su fnvestigacion v desarrolio
creative constituye 'un saltp cualitative en fa etaboracion de fa regla
técnica’, actividad fritefectual minima que fe permitira que su invencidn no
sea evigente {no ofvia) del estade de i3 técnica. Es decir, que con ef
reguisifo del nived inventivo, 1o que se pretende g3 dotar al examinador
tecnico de un efementa que fe permifa afirmar © no & a la vencion objelo
de estudio no se hatrfa podido fegar a partir de fos conocimientos técnicos
que existian en ese Momento dentro def estado de fa técnica (...} [ Proceso
13-IP-2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Marzo 31 de

2004, 31 de marzo del 2004}

Visto lo anterior. se advierte que los compuestos rejvindicados carecen de nivel
inventivo perque, a los ojos de una persona de!t oficio normalmente versada en la
matefia tonica, ja informacion obtenida a partiv de las ensefianzas divulgadas por
las anterioridades US 5,330,885 y WO 0153259, le sugiere los compuestos
mencionados. ' '

En efecto, la anterioridad D1 divulga compuestos de formula:

CO~NH .
b ’ .

N Rl R?

k

Cuando R? es cicloalguilo, es decir un ciclopropilo, ia tnica dierencia entre este
compuesto ¥ los compuestos reivindicados por la solicitante s el significado de
R3 en el objeto de ia solicitud. En la solicitud, R3 puede ser alquile Cp.qz,
cicloalquilo Ca.y; sustituido por alguile C,.; o fenilo sustituido por halégenc. En D1,
el equivalente al sustituyente R3 de la solicitud puede ser alquilo, opcionalmente
sustituide con halégeno. Por lo tanto, desde el punto de vista quimico, los
compuestos reivindicades en la sohmtu:ﬂ estudiada son derivados de los
divulgados previamente en D1. De hecho. la actividad cualitativamente es la
misma, es decir, que tanto los compuestos reivindicados como I0s divuigados por

" Proceso 13-IP-2010). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Maczo 7 de 2010,
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D1 son fungicidas. De esta manera, lgs compuestos aqui reclamados no
representan Un saito cualitative en la técnica, porgue a una persona del oficio
normalmente versada en |la materia e habria resultade evidente derivar los
compuestos de {a solicitud a partir de ias enserianzas de D1, mediante una
investigacion rutinaria que nvolucra ensayar diversos posibles sustiuyentes
conocidos en el area de los pesticidas. Dichos sustituyentes, en el estado de la
técnica, coinciden habitualmente con los significados dados por |a sohcrtante al
simbolo R3.

Por otra parte, la anterioridad D2 (antes D3) divulga compuestos de la formula;

H“ ",I A . 1

donde A es un arilo ortosustituido (posiblemente por ciclopropilo) y X es oxigeno.
De esa manera, los compuestos divulgados en D2 coinciden con 108 compuestos
divukiados en la presente solicitud en estudio y presentan actividad fungicida.
Ademas, cuando e sustituyente A es igual a:

Ry

Rq (A5}
R5 es hidrogeno y R4 es igual a un cicicalquilo de C3 a C7, sustituide a su vez con
R3=alquilo de C1 a C4. esta contenida en la definicion de los compuestos de )a
rewvindicacién 1. Por 1o tanto, esto constituye una sugerencia directa para gque una
persona normalmente versada en la materia técnica derive, de manera evidente,
todos los compuestos de la solicitud, donde R3 es alguile C2-12,

Asl las cosas. los compuestos reivindicados se derivan de manera evidente del
estado de la técnica, porgue tanto su estructura principal como sus posibles
sustituyentes son sugeridos por los documentos citados, .

Por otra parte, si los compuestos de férmula | de (a solicitud no tienen nivel
inventivp, tampoce tiene altura inventiva un compuesto que sea intermediario para
legar al mismo vy que no presenta de por si actividad inventiva alguna.

En consecuencia, las composiciones reivindicadas carecen de nivel inventivo a
partir de las ensefianzas divulgadas en los documentes US. 5,330,895 y WO
0153259, por Jo tanto no cumplen con io dispuesto en 8l articulp 18 de la Decision
486 de la Comision de ta Comunidad Andina.
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6.4. Sobre la respuesta de la solicitante

Con relacion a los argumenios de la solicitante, allegados con motivo de la
notificacion de fonde, se determina gue: '

La solicitante afirma que “en fa pagina 29 de la descripcion se establece lo
siguiente (...} ‘'Les nuevos compuestos se distinguen por su excelente actividad a
hajas proporciones de apticacion’ For fo tanto, este objeto sf (sic]) se habia
planteado iniciaimente en la solicitud Adicionalmente, fos dafos previamente
presentados son muestra de fa eficacia de los compueslos de fa invencion, por
gjemplo, los compuestos son iguaimente efectivos a concentraciones mas bajas”

(FI. 153).

Al respecto, se ilama la atencion de la solicitante sobre el hecho que, para un
técnico versado en la materia, los compuestos reivindicados estan sugeridos de
manera directa en D2 y podian derivarse también de los compuestos ensefiados
por D1 mediante una investigacion rutinaria, la cual da como resultado un cambio
cuantitativo, pero no cualitative, en |a actividad de ios compuestos,

La sclicitante sefiaia que “ta dnica diferencia estructural entre dichos compuestos
{10 80 y 8.50 de D1} y fos compuestos de la presente invencion s fa presehcia de
un sustituyente en ef grupo ciclopropiio” (F1. 1564).

Sobre lo anterior, cabe ingicar gue dicha diferencia es derivable, evidentemente,
del estado de |a técnica por parte de una persona del oficio normaimente versada
en la materia, ya que la actividad pesticida se debe al siguiente grupo funcional:

e
Het h‘i

H

el cual habia sido revelado en D1y D2,

Con respecto a los ejemplos biologicos presentados por la solicitante (F1. 155, 158
y 157}, es preciso sefialar gue no resuita procedente concluir, con base en unos
experimentos con dos compuesios de la solicitud, que todos los demas
campuastas reivindicados en la misma (aproximadamente 50) tienen la misma
caracteristica obtenida de dichos experimentos. .Es decir, si el resultado a bajas
concentraciones de pesticida es tan diferente en compuestos tan similares, nc hay
ninguna certeza de que e! resultado obtenido para dos compuestos, pueda
extenderse a los aproximadamente 50 compuestos reivindicados. '
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Finalmente cabe sefalar, que la solicitante no 'sé manifestd de manera alguna
sobre los compuestos del documente D2, en 08 que se sugieren directamente
muchos de los compuestos retvindicados por la solicitud.

En conclusion, teniendo ;en cuenta gue los argumentos de la solicitante no
desvirtian de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el
Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERQ: Denegar la patente de invencion a la creacién titulada "O-
CICLOPROPIL-CARBOXANILIDAS Y SU USO COMO FUNGICIDAS".

ARTICULO SEGUNDO: Nofificar perscnalmente el contenido de la presente
resolucion a la doctora Margarita Castellanes Abondano, en su calidad de
apoderada de la sociedad SYNGENTA PARTICIPATIONS AG., o a quien haga
sus veces, entregandole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede
8l Teturst Ue Teposicitn, anie el Superintendente de Industria y Comercia, et cual
podra ser interpuesto en el momento de la notificacion o dentro de los 5 dias
habiles siguientes a ella. .

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE , , "
Dadaen Bogota D.C., alos . ¢ SLL Z0I

F
4

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIQ,

"'_"u 1

%A\ p

UEL DE LA CALLE RESTREPO

\_ A

Coctora \ |1
MARGARITA CASTELLANOS ABONDAND !
Calle 34 ANo 7 A-DG

Bognté D.C.
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