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Rafarencia RESQLUCION : 176890

Fecha : 30/0372011

Expediente : 4-85944

Tramite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS 1 Y I
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDGC CARPITULO |
Actuacion : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVD

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 -
00 Piso Tercero (3), de la ciudad de Bogotd D.C., dentro del término de cinco (5) dias
habiles contados a partir del envio de la presante citacion, en horario de 8:00 a.m. a 4:30
p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de ia resoiucion
de ia referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nimero de radicacion
citado en &l asunio.

De no hacerse presante en el término indicado anteriormente, la providencia en mencion se
notificara por edicto, el cual se fijard por el término de diez (10) dias en el Ceniro de
Documentacion e Informacién.

Para su comodidat! el texto compieto de la resolucién se encontrara disponible en |a pagina
web de la Entidad desde al dia habil siguiente al de su notificacion, fa cual podra ser
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www sic.gov.co, con el
nimero de resolucién a través de la opcién trAmites y servicios - de caracter general
transversal - consulta actos administratives y providencias.

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

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA ¥ COMERCIO

Seda Centry: Careara 13 No. 27-00 pigos 3, 5, 7 y 10 REX: 5870000
Al gpntastar lavor indique gl nomera de Sada CAM: Av. Carferg S0 Mo, 28- 55 (. 2 Tel SB8Q070
radicacitn esnglgnado en 2l sligker Call Center 8513240 . Linea §18000-810155
Wb wiww.sic.gov.co a-mail; info@@sic. gov.oo
Bogota D2, Calambla
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SUPERINTENDENC A

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION .1 - B
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. PCT/04-086944

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, especialments de las conferidas en el
numeral 54 del articulo 3° det Decreto 1687 de 2010,

CONSIDERANDO

PRIMERQ: Que mediane Resolucion N° 53760 del 30 de septiembre de 2010, la
Superintendencia de Industria y Comercio denegé la solicitud de patente de
invencion a la creacion denominada "O-CICLOPROPIL-CARBOXANILIDAS Y SU
USO COMO FUNGICIDAS", con fundamento en los articulos 14, y 18 de la
Decisidon 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, al estimar que la misma no
cumple con el requisito de nivel inventivo, por tratarse de un compuesto sugerido
por el ane previo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 3 de noviembre de
2010, con el ndmero 04 086944 00012-0000, encontrandose dentro del término
establecido para el efecto, la doctora Margarita Castellanos Abondano, en su
calidad de apoderada de la sociedad Syngenta Participations Ag, interpuso
recurso de reposicibn contra la citada Resolucion, con fundamento en los
argumentos que a continuacion se sintetizan:

La apoderada sclicita se revoque la Resolucién impugnada y se le de Ia
oportunidad de presentar un pliego reivindicatorio limitado a compuestos
particulares, cuya actividad mejorada con respecto &l arte previo, esta susientada
por los datos comparatives que anexa con el presente escrito.

Ashmismo manifiesta gue con el escrito de recurso anexa las reivindicaciones que
“el solicitante propone las cuales especifican compuestos de Ja invencidn en una
forma mas precisa y representan una reduccion significativa del algcance de fa
presente solicitud. Estas reivindicaciones son ahora limitadas a un grupo mas
reducido y estan basadas en los datos comparalivos que se acompafian los cuales
dernuestran una eficacia superior sobre los compuestos descritos en D1, Los
complasios de D2 son muy algjades de los compuesfos actualmente
reivindicados y no existe sugerencia alguna o sugerencia en D1 o D2 que pueda
guiar o motivar a una persona del arte para generar los compuestos de /a presente
de acuerdo con las fimitaciones adjiuntas. Mas aun no existe ensefianza ¢
sugerencia alguna de que los mismos puedan ser téchicamente superiores”™.

La recurrente agrega gue se debe fener en cuenta que la descripcidn en las

anterioridades D1 y D2 de un extenso numero de compuestos no significa qg{i

todos los compuestos nuevos generados subsecuentemente carezcan d
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actividad inventiva, especialmente cuando los nuevos compuestos demuestran un
efecto sorprendente como se muestra en la informacion que se acompaiia.

Ademas, manifiesta que "no es necesaric proporcionar datos experimentales que
demuestren que lodos y cado uno de los compuestos musstran &f efectc tecnico
de fa invencitn por medio de una comparacion con ef arte previo y los compiestos
de las rewvindicaciones deben ser una generaiizacién razonable de la Matena
descrita soportada por datos experimentales. Considero que las rejvindicaciones
modificadas reflefan un peguefio nimero de compuestos que SoN una
Qevlaralizacidn razonable de los giemplos de compuestos provistos en los datos
comparativos”

lLa apoderada realiza una comparacion entre la presente solicitud v el arte previo y
afirna que, tal como se evidencia en el paralele, los resultados son indicatives de
una actividad fungicida superior para los cuatro compuestos “de acuerdo cori Ja
presente Invencion cuando se los compara con jos compuestos descritos en EP-A-
0-545099 contra Puccinia recondita en segmentos de hoja de frige a las tasas de
aplicacién ensayadas. A la juz de las similitudes estructurales ensayadas, es
sorprendente la mejora en las propiedades fungicidas y ademas de ser
complatamente inesperado no puede haber sidc predicho en forma alguna a partir
del arte previo. Este comportamiento es muy importante yva que permite un Conirof
mas eficiente de la condicion a unas tasas de aplicacién inferiores”.

Finalmente, la recurrente concluye que es claro que si el sustituyente del grupo
ciclopropilo de Ios compuestos de la presenie invencion es reemplazado por
nidrogeno, como en D1, la actividad fungicida del compuesto s€ reduce
drasticamente.

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

En relacidén con la peticion de la recurrente de revocar la decision impugnada y
que se le de la oportunidad de presentar un pliege reivindicatorio limitado a
compuestes particulares, este Despacho manifiesta que la oportunidad establecida
para realizar limitaciones a la solicitud, era en cualquier momento del tramite
previsto en el capitulo IV de la Decisién 486, esto es con anterioridad a fa fecha de
expedicién del acto administrativo que decidit esta solicitud. !

Por otra parte, en relacién con la solicitud del recurrente de hacer un estudio d%
o

—

1 Sustenta |la anterior posicion &l fallo del Consejo de Estado, Sala de lo Coblencioso
Administrativo, Seccidn Primera dictade dentro dsl expediente 7684 del 22 de octubre de 2004
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fondo al nuevo capitulo reivindicatorio, documento allegado con el recurso, cabe
reiterar que no es procedente presentar modificaciones a las sclicitudes de
patente, con posterioridad al acto administrativo que se expide en aplicacion del
articulo 48 de la mencionada Decision 486, En consecuencia, no procede la
solicitud hecha por 1a recurrente en el sentido de revocar la Reselucion y realizar
un nuevo estudio de fondo al ¢apitulo reivindicatoric allegada con el recurso.

Ahgra bien, respecto a que se debe tener en cuenta gue |a descripcidn en las
anterioridades D1 y D2 de un extenso nimerc de compuestos no significa que
todos los compuestos nueves generados subsecuentemente carezcan de
actividad inventiva, resulta periinente precisar que, tal como se demostrd en la
Resolucion de denegacién, las ensefianzas del are previo citado son suficientes
para que un técnico medic planteara 'a materia chjeto de esta solicitud (Fls. 162

y 163}.

Tal como lo afirma la apoderada, las anterioridades D1 y D2 proporcionan una
amplia ensefianza acerca de los compuestos tipe heteraciclil-carboxamidas y es
justamente a partr de esas ensefianzas que |a persona medianamente versada en
la materia puede derivar de manera obvia los compuestos agui reivindicados. Sin
embargo, contrario a lo que afirma la recurrente, e! documento D2 no es lejanc a
fa materia objeto de esta solicitud. Las ensefianzas de la anterioridad D2 son
claras y suficientes (FI. 129) para poder plantear el radical arlo orfo-gustituido,
unido a! grupo amina, o cual demuestra, ademas, que es una sustitucién
cominmente utilizada en estructuras tipo carboxamidas,

Ahora bien, el capitulo reivindicatorio denegado corresponde a una amplia
generalizacién sin suficiente sustento en la descripcion, Ce manera que no es
admisible concluir con base en estudios basados en sdlo dos compuestos
preferidos, que todos los demas compuestos reivindicados {aproximadamente 50)
tiepen la misma actividag obtenida de dichos experimentos. Es decir, si e
resuftado a bajas concentraciones de pesticida es tan diferente en compuestos {an
similares, no hay ninguna certeza de que el resultado obtenido para dos
compuestos pueda extenderse a los aproximadamente 50 compuestos
reclamados en €l capitule reivindicatorio denegado (F1s 162 y 163} .

De este modo, se le aclara a la recurrente que fa sugerencia dirlgida a presentar
una generalizacidn razonable de los estudios, se realiza con fin de superar
problemas de concisién vy con el fin de definir especificamente jla matena de

. invencion que provocd el efecto técnico sorprendentie o lo que es lo mism@&‘%b

aquella que provocd un salto cualitative en la materia.

e M mle F'aremam 4T Rle DT A Se=e 7 & P il

Ll



\
Industria y Comercio

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION B 1 /7
Por la cual se resuelve un recurso de repasicion

Rad. PCT/ 04-086944

En cuanto a que los resultados son indicativos de una actividad fungicida superior
para los cuatro compuestos “de acuerdo con ta presente invencion cuando se los
compara con los compuestos descrifos en EP-A-0-545089 contra Puccinia
recondita en segmentos de hoja de trigo a las tasas de aplicacién ensayadas” la
Oficina sostiene que le asiste razén a la recurrente al afirmar que los cuatro
compuestos estudiados tienen una actividad superior al compuesto de la
anterioridad D1. No obstante, la materia-objeto de invencion que fue denegada
comprende no sdlo esos cuatro compuestos sino mas de cincuenta. Ahora bien,
teniendo el mismo razonamiento de la sclicitante, son estructuras tan similares
que no se puede aceptar gue todas ellas se comporten de la misma manera. Lo
que es lo mismo, no hay evidencia para concluir que la generalidad reclamada
tenga el mismo efecto.

Es asi como no sdlo son importantes los alegatos de la recurrente en cuanto a la
generalidad de las reivindicaciones, sino también son cruciales las ensefianzas del
arte previo citado (D1 y D3) que muestran un niicleo central de 2-ciclopropilfenil-
4H-pirazol-4-carboxamida conocido y sustifuciones ¢ radicales tipo “orte” arilo
sustituido comunes en esas estructuras, gracias a las cuales se tiene 1a actividad
reclamada. Lo anterior, se traduce en informacién suficiente para que la persona
medianamente versada en la materia derivara de manera obvia los compuestos
presentados en el capitulo relvindicatorio denegado. En consecuencia, la materia
objeto de esta invencion, no representa un salto cualitativo en la técnica y, por lo
tanto, no tiene nivel! inventivo.

En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio no
cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla mérito
nara revocar la dedclsion impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de
Industria y Comergio,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la decision contenida en la Resolucién N°
53760 del 30 de septiembre de 2010, por medic de la cual se denegé la solicitud
de patente de invencibn a la creacion denominada “O-CICLOPROPIL-
CARBOXANILIDAS Y SU USC COMO FUNGICIDAS",

ARTICULO SEGUNDOQ: Notificar personalmenie el contenide de la presents
Resolucion a la doctora Margarita Castellanos Abondanc, en su calidad de
apoderada de la sociedad Syngenta Participations Ag, ¢ a quien haga sus veceg,

entregandole copia de la misma y adviriéndole que contra elia no procede recurs )
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algune, por lo cual queda agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, D. C,, alos

AL, bk ‘g
g ]f:]]?. nhy

El SUPERINTENDENTE BE INDUSTRIA Y COMERCIO,

h
. J
JOSE I\‘IBU'E)T_H L.%ALLE RESTREPO

Dactora
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO

Calie 94A No TA- (P
Bogota 0. C

7132066

Sade Ceniro: Camara 15 Mo, S0 Piecs £ 5, 7y 10
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Sefores

Honorables Magistrados

CONSEIC DE ESTADO

Saia de lo Contencioso Administrativo
Seccidn Primera

E. 5. L.

Re: Demanda de nolidad y restablecimiento del derechc de SYNGENTA
PARTICIPATIONS AG contra [a SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA ¥ COMERCIO

por Jas Resoluciones Nos. 53760 de 30 de septiembre de 2010 y 17689 de 30 de
marzo de 2011

EMANDA

i 1AM RAISBECK, maye de edad, vecine de estsn ciudad, identificado con Is Cédula de
Ciudadania Ne. 79.376.996 de Bogotd, abogade, portador de la tarjeta profesional No,
135,795 40 030, obrando en representacién de la seciedad SYNGENTA FARTICIPATIONS
AG con domicilio en Basllea, Suiza, de cunfarmidad con el documento de poder adjunto
coma ANEXQ 11, manifiesto que presento DEMANDA DE NULIDAD ¥ RESTABLECINIENTO
DEL DERECHO contra la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA ¥ COMERCIO por haber
proferido fa Resoluckon No. 53760 de 30 de septiembre de 2010 y 1a Resclucién No. 17589
de 30 de marzo de 2011.

TABLA DE CONTENIDD
3. HECHOS .. 2
&, FUNDAMENT«DS DE DEREEHU NDRMM UIDLADAS ‘E CDNCEPTOS DE SU
VIOLACION oovoneore et oe ot eass v s e s sss s ssssonass s bessar s ess s esess s ssnbmses aees e 14
8.1, L3S NOTINAS VIOIQUS ... eeescirinreresraresess ecesssssesasessssea s hreb et 4 bessnsnns rassanstesaserere sonensarssrne 12
£.2. Concepto ve la violacldn del articulo 18 de la Decision 486 da 2000. Puwel
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5. R B A e e et cr s 00 e s e e se st st a4 barm RS e R aTa SR e RRe e S eaRas S e RO e e 25
B. INTERPRETACION PREJUDICIAL v oroeeeeeooe eeeeseresenescsns coesesssbonssscrmrmsasssmsrsmenesenee ses 8
7. SOLICITUD DE AURIENCIA PUBLICA..coo.vivrvees s csesrerernmasessemsaessmsrcs s sismssssisraneriness 20
2. COMPETENCLAS. ..cee et seeeeerissnsiecrirassrrrressses rs ceanarars fessmesss sinsssbhsss abarmmensesssessannrnsnsn 29
9. e L] L L0 O U OO e



oeck osman - castro

1. PARTES

1.1 Es la parte demandante la titular de la solicitud de patente de invencidn
negada, la sociedad SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (en adelante SYNGENTA AG),
domiciliada en Basilea, Suiza y representada legalmente por el suscrito apoderado en ol
prasente procesc,

1.2, Es la parte demandada la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
[en adelante SIC), autoridad nacional competente gue emitis las Resoluciones de hegacidn
de patente, entidad representada {egalmente por el Superintendente de Industria y
comercio, JOSE MIGUEL DE LA CALLE, ¢ por guien haga sus veces.

1.3 Es imparcial el agente ¢ delegado del IMINISTERIO PUBLICO que se adscriba
por esa Corporacion al proceso, quien deberd ser notificado para que actiie en defensa de!

orden juridico, el patrimonio piblico y los derechos y garantias procesales te las partes.
2. PRETENCIONES

2.1 Cue se declare la nulidad de la Resolucién Ne. 53760 de 30 de septiembre
de 2010 mediante la cual 1a $IC decidié negar la solicitud de patente de invencién No. 04-
25544 titvlada “O-CICLOPROP]L-CARBOXIANILIDAS ¥ SU USO COMO FUNGICIDAS”,

2,2, Que se declare 1a nulidad de fa Resolucidn No. 17689 de 30 de marzo de
2011, medianie la cual la SIC decidid &l Recurso de Reposicién impuesto contra ia
Fesolurién No. 53760 de 30 de septiembre de 2010, confirmando en su Integridad I
negacion de la patente y agotando la via gubernativa.

2.3 Que como consecuencia de astas declaratorias de nulidad, se ordene a la

SiC, a titulo de restablecimiento de| derecho, ¥ dentro de los 30 dias siguientes a la '

notificacion del fallg, proferir una Resolucidn en la que se conceda la patente de invenclén
titulada "O-CICLOPROPIL-CARBOXIANILIDAS ¥ 51 USO COMO FUNGICIDASY con base en e!
ultime Capitulo Reivindicatorio gue reposa dentro del Expediente de la solicitud de

patente Mo, D4-026944, para las reivindicaciones que de &ste resulten patantablas.
3. HECHOS

5.1 El 3 de septiembre de 20C3, SYNGENTA AG solicitd ante la Divisidn de
Nuevas Creacignes de la SIC una patente de invencidn con 10 Reivindicaciones titulada “O-

CICLOPROPIL-CARBOXIANILIDAS Y SU USO COMO FUNGICIDASY, que en resumen,

"~ 1 = ¥ 4 - - 3 3
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protectoras para las plantas v es adecuado contra infestaciones de microorganismos
patégenos’. En dicha solicitud se reivindicd priaridad sobre las solicitudes de patente de
Gran Bretafia GB0205127.4 del 5 de marzo de 2002 y GBOI00705.1 de 13 de enero de
2003,

3.2 Esta solicitud de patente de invencion se tramitd dentro del Expediente No.
04-086944, 1a cual surtié todo su tramite de forma hasta ser publicada, en la gaceta de

propiedad intefectual No. 561 el dia 28 de febrero de 2006. Una vez publicada, la solicitud

no fue obieto de oposiciones por parte de terceros y dentro del térming presérito por la

ley fue solicitado el Examen de Patentabilidad ei 10 de agosto de 20086,

33 El 20 de junio de 2008, mediante Cficio No. 8146 la lefa de la Divisién de
Nuevas Creaciones de la 5I1C profirié un Examen de Patentabilidad sobre la invencidn de

SYNGENTA AG.* £n ditho examen de patentabilidad se realizaron las sigulentes

observaciones:

3.3.1 Con respecto al contenido de la solicitud, la S5IC cbjetd el Capitule
Reivindicatorio argumentando gue:
-la cantidad de sustituyentes es especulativa debido 2 que no se
encuentran enteramente sustentados mediante los ejemplos presentados
en [a descripcion, por lo tanto resulta demasiado amplia vy especulativa la
Reivindicacidn 1, al no haherse ensayade todas las posibilidades. De I
misma manera, 105 sustituyentes que son restos deé hidrocarburos con hasta
12 dtomos de carbong son demasiados para la cantidad de ejemplos
prasantados.
-El método reivindlcade no comprende etapas, ni pasos nl una sucesidn
lggica de actividades para obtener el preducto, tan solo se describe ef uso
de destino final del compuesto.
-La palabra halo, sin anteponerla 2 un nombre guimico como prefijo, da

fugar a confusion.

3.3.2 La SIC objetd ademas 13 unidad de invencién de la selicitud, dade que el

proceso reivindicado para preparar el compuesto de la formula {!1), compuesto

'ANEXO 1: Copia simple del Capitulo Desgriptive ¥ Capitulp Reivindlcatorio originalmente presentado con la
salicitud de patente,
LA NEYD 7 Coslks cimole del primer examen de Fanda exoedldo nor la 54 < 20 de Junlo de 2008 medianta
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intermedio para |3 preparacién de la formula (I}, no presenta unidad de invencidn con la \
formula {l) que es el objeto de la solicitud. Es decir, este procesc no conlleva

necesariamente a la abtencién de la formula (i)

3.3.3 La 5IC encontrd los siguientes documentos que afectarfan la patentabilidad

de la invencion reivindicada:

Fecha de
No. Documento Titulo
: publicacidn
: Anilide derivatives and their use for
1l J55330995 1994/07/19

combating botrytis

Pirazolecarboxanilida derivative and

D2 JP2128171% 1990/05/17
agent for controlling harmful lifa

D3 W00153259 Pyrrolecarboxamides 2001/07/26

La SIC establece que cada una de las anterioridades D1 a D3 afectarian la novedad de!
compuesto (i), argumentando que D1 por ejemplo, describe un compueste 1) que
comprende un heterociclo de seis miembros con un dtomao de nitrégeno v un radical R2

correspondiente al R3 de la solicitud.

Adicionalmente, la SIC menciona que los documentos D1 a D3 afectarian e! nivel
inventivo, debido a que estos sugieren el uso de compuestos dal mismo tipe que los
compuestos de férmula (1) como plaguicidas, especificamente come fungicidas v establece

que las diferencias serian insignificantes derivadas de manera evidente por un técnico

versado en [a materia.

3.4. Ei 28 de octubre de 2008, SYNGENTA AG radicé ante la Divisién de Nuevas
Creaciones de la SIC su respuesta al Oficio No. 8146, aportando un nuevo Capitulo

Reivindicatorie Modificado, shora canstituida por eche refvindicaciones.

3.4.1. Con el fin de superar las ohjeciones sobre el Capitulo Reivindicatorio,

SYNGENTA GA presentd un nuevo Capltulo Reivindicatorio Modificado, donde se limitd la
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Reivindicacion 1 a los radicales pirrolilo, pirazolilo, tiazolilo sustituidos. Los términos
“hale” y “opcionalmente sustituidos® fueron reemplazados por sus significados
especificos. Ademas, se adiciona una nueva Reivindicacién 6 que hace referencia a un

compuesto especifico, presente en l1a descripcién. La Reivindicacién 10 fue eliminada.

3.4.2. En tanto la Reivindicacidn & fue eliminada, se supera !a objecién de unidad

de invencidn,

3.4.3, En tuanto a la novedad de ia invencidn, SYNGENTA AG argumentd que Ja

Relvindicacign 1 presenta una seleccién extremadamente limitada a lo divulgado en DI,

incluyendo sustitucion especifica_no divulgado ni sugerido por D1 ni por ninguno de los

documentos del arte previo.

3.4.4, En relacidn con el nivel inventivo, SYNGENTA AG argumenta, en particular
sobre D1, que la diferencia entre los compuestos divulgados en este documento y los

compuestos de la solicitud radica en ja presencia de un sustituyente en el grupo

ciclopropilo, y menciona que estos compuestos son_superiores a los mostrados por D1

debido a la presencia de estos sustituyentes, més efectivos.

3.4.5 Aditionalmente SYNGENTA AG incluyd en su respuesta, el resultado de

gjemplos biolégicos que definitivamente demuestran |a superioridad de los compuestos

de la solicitud de patente en cuestidn.

3.4.5.1 En los ejemplos comparativos se ensayd la actividad fungicida contra
Puccinia Recondita {roya marrén), una de las enfarmedades de trigo més significativas en
el mundo. S5e comparé |2 actividad fungicida de los compuestos donde “Het” es pirazol. Lz
actividad del compuesto ndmerg 2.36 de 1a presente invencion (tablz 2, paginas 6-9 de la
descripcion)® y el compuesto A ([2-(2-etil-ciclopropil}-fentl] amida del acido 5-clorg-1,3-
dimetil-1H-pirazol-4-carboxilico, incluido en la presente invencidn), es comparado con a
actividad del compuesto ndmero 10.50 de D1. La diferencia estructural entre los
compuestos de la sclicitud y el compuesto dal arte previo es la presencia del sustituyente
ciclopropilo en |a posicién orte. 5e utilizé una metodologia para evaluar la accidn contra

Puceinic recéndi.o {roya marrdn] en trigo, donde se demostrd la gctividad fungicida

superior del compuasto 2.36 ¥ el compuesto A, mientras gue el compuesto 10.50 del arte

! yer ANEXO 1: Capia simple de| Caoitulo Descriptive ¥ Capitulo Reivindicatorio originalmente presentado
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previo es totalmente inefectivo en las concentraciones més bajas (20 y 6 ppm) usadas en

el ensayo”.

3.45.2 5S¢ aportaron también resultados de un ensayo comparativo donde se
evalud la actividad de los compuestos de Ia presente solicitud de patente donde “Het” es
tiazol. La actividad de los compuestos 4.20 y 4.1 de esta solicitud [ver tabla 4, pdginas 10 a
12 de la descripcion)® se compararan con la actividad del compuesta 5.50 de D1, La
diferencia estructural entre estos compuestos de la solicitud con el del arte previo es la
presencia de un sustituyente ciclopropili en pasicidn orte. Con este ensayo se concluye
que si el sustituyente del grupo ciclopropilo de los compuestos de la solicitud es
reemplazade por hidrégeno, como el compuesto mostrade en D1, la actividad fungicida

del compuesto es reducida drasticamente. Esta informacién muestra gue de manera

sorprendente e inesperada la presencia de un anillo_ciclopropile sustituido lleva a una
actividad sustancialmente mejorada.

3.5, El 8 de enero de 2010, mediante el oficio No. 140, el lefe de la Divisidén de
Nuevas Creaciones de la 5IC emitid un segunde examen de pstentabilidad sobre la

invencion de SYNGENTA AG’, donde se realizaron las siguientes observaciones:

3.5.1 La 51C nu acepta el nuevo Capitulo Reivindicatorky Modificado,
argumentaﬁdn que se estaria introduciendo materia no divulgada en la solicitud original,
dande los sustituyentes R3 de la férmula (1) fueron cambiados por grupos gque no se
mencionan en el Capitulo Reivindicatorio inicial ni en el Capitulo Descriptivo. Tales

sustituciones constituirian una ampliacign 3 la materia a proteger.

3.5.2. Al no aceptar el nueva Capitulo Reivindicaterio Modificado |a SIC reitera las
objeciones expuesta en el primer examen de patentabilidad, donde establece gue la
cantidad de sustituyentes es especulativa ya que no se encuentran enteramente
sustantados por los ejemplos de [a descripcidn. El método reivindicade no comprende

etapas o una suceasion logica de actividades para obtener un producto, solo 5@ menciona el

* ver ANEXG 3; Copia simple de 1a respuesta presentada por SYNGENTA AG ante Iz SIC el 28 de octubre de
2008,

® war ANEX0 1: Copla simple dei Capitulo Descriptiva ¥ Capitulo Reivindizatorio originalmente presentado
con la solicitud de patente.

T ANFXO 4: Copia simnle del sepundo examen de fonda expedido por 12 51C el 8 de enero de 2010, mediante
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uso de destino final del compuesto (I}. Al igual que continya la objecién respecto a la

patabra "hala”.

3.5.3 Las objeciones respecto a |a vnidad de invencién continuan, debido a que

ho se aceptaron las modificaciones del Capitulo Reivindicatorio,

3.5.4 La 5IC establece como documentos relevantes dentro del estado de la

técnica, que pueden afectar la patentabilidad, los siguientes:

Noa | Documento |

Tituln Fecha de publicacién |

: Anilide derivatives and their use for :
01 US 5330695 1994/07/19
combating botrytis

Pyrazolecarboxanilida derivatives and agent
o2 JP 2129172 1990/05/17
for controlling harmfui life

D3 | WO 0153259 Pirrolecarboxamides 2001/07/26

Las argumentos del primer examen fueron reiterados y adicionalmente establecieron
que, incluso los compuestos que guedaron fuera del alcance de |a proteccidn solicitada
debido a fa modificacién realizada, muestran una actividad similar a la de los compuestos

reivindicados.,

La SIC expone gue D1 divulga un compuesto cuyas caracteristicas son muy similares a los
de la solictud ¥y adicionaimente, presentan actividades similares. En cuante a D2, los
compuestos descritos pueden adeptar significados muy cercanos a los que tlene el
compuesto reivindicado en la presente solicitud, presentando actividades eguivalentes,
Finalmente, los compuestos divulgados en D3 coinciden con los de la presente solicitud v

presentan una actividad similar.

De io anterior |a 5IC concluye que los compuestos reivindicades en |2 presente invencion
se derivan de manera evidente del estado de la téenica, ya que su estructura principal, asi

como los posibles sustituyentes se sugieren en los documentos citadas.

Adicionalmente, respecto a los argumentos presentados por SYNGENTA AG frente al
primer examen de fondo, la SIC establece que son el resultade de un solo ensayo para

cada unc de dos tipos de compueste en el gue se ha modificado el sustituyente en el

-~
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ciclopropilo, pero no pueden extrapolarse estos resultados a todos los coh‘upues‘ms /\

reivindicados, mencionando que en la descripcién se habla que ios cah‘up'ue‘stcs
relvindicados muestran "fuerte eficacia” sin relacionarla de manera BIEUI’IIEI con las
concentraciones. Por Ultimo la SIC concluye gque las pruebas allegadas apuntan a un
problema técnico distinto del que se habla propuesto originalmente en la solicitud que le
dan un gire inesperado a la solicitud y que, para que los ensayos que argumenta el

solicitante sean vélidos deben ser realizados por una tercera parte.

3.6. El 5 de abril de 2010, SYNGENTA AG radicé ante la Divisidn de Nuevas

Creaciones su respuesta al Oficio No, 140%, donde proporcioné los siguientes argumentos:

3.6.1. S5YNGENTA AG proporciond un nuevo Capitulo Reivindicatoric Madificado
compueste por b reivindicaciones, el cual fue drasticamente restringido, al limitar los
sustituyentes; al sustituyente "Het” ha sido limitado a pirrololo, pirazolile o tiazolilo,

limitacidon gue se encuentra sustentada en la descripeidn, pdgina 3, lineas 20-22.

3.68.2. La Reivindicacion 4 se encuentra sustentada en el compuesto 2.34

divolgade en ja tabla 2 v 7 de |a descripcidn.

3.6.3. Con el dAnimo de superar |a abjecidn respecta a la Reivindicacion 10, .esta

fue aliminada dei Cépitulo Reivindicatoria.

3.6.4. Respecto a la unidad de invencidn, SYNGENTA GA argumenta que esta

objecidn gueda superada, en cuanto se elimind fa Reivindicaclén 8.

3.6.5. En cuanto a la novedad de [a solicitud, se argumentd que el examen
emitide por la SIC no evalud la novedad de la presente invencion. Sin embarge, en ia
conclusidn aparece afectada la novedad. SYNGENTA AG pide se tengan en cuenta los
argumentos presentados en la respuesta anterior, los cuales demuastran la novedad del

compuesto de formula {I).

D1 describe carboxianilidas donde A se selecciona de B sistemas de anilles, incluyends
pirazoles v tiazoles, y los sustituyentes orto R cubren una gran variedad de radicales (ver

columna 1, linea 38}, Respecto a este documento del estado de I2 técnica, SYNGENTA AG

K
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argumenta que los compuestos de |z p'i*e:sente invencion son una  seleccién
extremadamente limitada de io divuigado en D1 y modificando vy restringiende ciertos
sustituyentes; en particular, el sustituyente orto de 1a anilida es un érupo piclupropilq
sustituido, siendo esta una sustitucidn especifica de los compuestos de Ia. presenfé

invencidn y no divulgada ni sugerida por el arte previo, D1 ~D3, citado por el Examinadar.

De esta manera, ios compuestas de esta invencion son navedosos,

Adicionalmente, el Manual Andino de Patentes® estabiecas que “para determlnar la
novedad de la invencidn, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de Ia
técnica que contengan explicitamente tadas las caracteristicas técnicas esenciales de fa
invencién, El examen de novedad se efectda comparando elemento por elemento de Iz
invencion tal como esta definida por las reivindicaciones con los del estado de 1a técnica,”
Teniendo en cuenta lo anterior, la presente invencion es novedosa debido a que el patrén
de sustitucién especifica caracteristica de los compuestos de 1a presente invencidn no es

divulgado por ninguna de [as antericridades.

3.6.6. En cuanto al nivel inventivo de la presente solicitud, SYNGENTA AG
argumenta que, contrarie a lo expueste por el Examinador en su segundo examen, la
descripcion sustenta completamente desde el momento inicial gue "os nuevos
compuestos se distinguen por su excelente actividad a bajas proporciones de aplicacidn”.
Adicionalmente, los datos presentados son una muestra de la eficacia de los tompuestas
de la presente invencién, y no es necesario estipular las concentraciones en el capitulo
reivindicaterio, esto es solo una demostracién de la actividad que puede ser obtenida a

una menor iasa lo que es deseable para los agraguimicos.

SYNGENTA AG, ratifica sus argumentos expuestos en la primera respuesta, los cuales
estabiecen gue los compuestos estructuralmente mas cercanos del documento D1, no
presentan un sustituyente en su grupo ciclopropilo. Adicionalmente, se presentan ensayos
comparativos donde se evalda la actividad fungicida contra Ja Puccinio Recondito {rova
marron} en trigo, demostrands gue el compuesto divulgade en D1 es totaimente
inefective a las concentraciones usadas en la presente invencidn, vy que sorprendente e
inesperadameante |a presancia de un anillo ciclopropilo sustituido en los compuestes de la

. b . . . 10
presente solicitud conlleva a una actividad sustanciaimente meigrada .

B o o s o] B e Pk b m e ab o Rl om e ] pf w
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For otra parte, come los compuestos de la férmula {!) no- presentan nivel inventivo,

tampoco lo tienen los compuestos intermedios para llegar al mismo,

Respecto a los ensayos bioldgicos aportados por SYNGENTA AG, se considera inaceptable
concluir con base en un experimento con dos’ énmpuestos gue los demas compuestos
descritos en esta solicitud, presentan las mismas caracteristicas, es decir no hay ninguna
certeza que el resuftada obtenido para dos compuestos pueda extenderse a los
aprcximédamente 50 compuestos reivindicados. Adiciona'mente, con el fin de guardar la
imparcialidad y la ausencia de conflicto de intereses, los ensayscs mencionados
anteriormente se debieron realizar por aigun laboratorio de tercera parte totalmente
independiente de los intereses del solicitante. Finalmente, la SIC concluye gue el

solicitante no demostrd el nivel inventivo de 10s compuestos reivindicadas,

3.8. El 3 de noviembre de 2011, estando dentro de término legal, SYNGENTA
AG interpuso un Recurso de Reposicion contra la Resolucidn No 53760 del 30 de
septiembre de 2010.% En este Recurso se eXpusiercn nuevamente argumentos técnicos vy
furidicos con los gue se insistia que la posicién de |a SIC es equivacada y que lz invencién

es patentable.

3.8.1, S5e presentd un Capitule Reivindicatorio reducide significativamente, el cual
contiene 3 reivindicaciones, que se basan en los datos comparatives los cuales
demuestran una eficacia superior sobre los compuestas descritos en D1, Adicionalmente,
se insiste en que los compuestos descritos en D2 son muy alejados de los compuestos
actualmente reivindicados y no existe sygerencia alguna, en ninguno de los documentos
citados por el examinador que motive a una persona medianamente versada en el arte a
generar los compuestos de la presente invencion, mds adn, no existe ensefianza slguna de

gue los mismos puedan ser técnicamente superiores.

3.8.2. Se argumenta gue no es necesario proporctonar datos experimentales que
demuestren que todos y cada uno de los compuestos muestran el efecto técnico de la
invancion por medio de una comparacion con el arte previg, adernds los compuestos de
‘as retvindicaciones deben ser una generalizacidn razonable de |a materia soportada por

datos experimentales.
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materia objeto de la invencién comprende ne solo esos cuatro compuestos, sino mas de

cincuenta y no existe evidencia alguna para condluir 12 generalidad reclamada.

3.9.5. Establece adicionalmente, que las ensefianzas dal arte previo citado, D1 y
D3, muestran un nucleo central de 2-ciclopropilfenil-4H-pirazol-a-carboxamida conccida ¥
sustituciones o radicales de tipo orto arilo sustituido comunes en esas estructuras, lo cual
se traduce en informacién suficlente para que una persona medianamente versada en el
arte derivara de manera obvia los compuestos prasentadaes por 2 presente invencién. Por
lo tanto no se considera que la invencion sea un salto cualitativo en el estado de la
técnica, concluyendo de lo anterior que definitivamente la solicitud carece de nivel

inventivo,

4, FUNDAMENTOS DE DERECHO - NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTOS DE 5U
VICLACION

Los actos administratives cuya nulidad se demands en virtugd de lo dispuesto por el
articulo 85 dei C.C.A, son ilegales como consecuencia de su falsa motivacién, la cual deriva
en la violacién de la ley, particularmente del Régimen Andino de Propiedad Industrial

consagrado en la Decision 486 de 2000, artfculos 18 v 14.
4.1. Las normas vicladas:

4.1.1. Con respecto al nivel inventivo como raguisito de patentabilidad aplicable
en Colombia como pais miembre de la Comunidad Andina, se vicla el articulo 18 de la

Decisidn 486 de 2000. Este articulo establece lo siguiente:

“Articulo 18.- e considerard que uno. invencidn tiene nivel
inventivo, si para ung perseng del oficio normolmente versado en I
materfa téocnica correspondiente, esa invencion no hubiese resultodo obvig

ni se hubiese derivado de ung rmonera evidente def estodo de la téenica.”

4,1.2. Con respecto 2 las invenciones que son patentables en Colombia como pafs
miembro de la Comunidad Andina, se viola el articulo 14 de fa Decisién 486 de 2000. Este

articulo estublece lo siguiente:
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“Articulp 14.- los Paises Mfembros otorgordn potentes parg los
invenciones, seon de producto o de procedimiento, en todos los campos de

lo tecnologic, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventive y sean

susceptibles de aplicacion industrial.”

4,2, Concepto de la violacion del articulo 18 de la Decisicn 486 de 2000, Nivel
inventivo.
4.2.1. . Ademas de ser nueva (gue la misma no haya sido idénticamente revelada en

el arte previo de manera que pueda reproducir ia invencién en cuestion}, para que una _
invencién sea patentabie debe tener nivel inventivo. Esto quiere decir, gue la invencidn no
se haya derivado de manera evidente, partiendo desde al estado del arte, para un técnico
medianamente versado en el arte, Para determinar sl yna invencién tiene nivel fnventivo,
se debe comparar la misma con el estado del arte que le sea mas cercanc o relevante z ia
invencidn, con el fin de determinar si diche estado del arte, en el momento en el que se
desarrolld a invencion, hubiese permitido a una persona con conocimientos ordinarios en

dicha drea de la tecnalogia, derivar la invencién de manera evidente o ser obvia.

Fartiendo de [a base de que lo inventivo es necesariamente nuevo, se puede concluir que
en una invencién con nivel inventive hay alge distinto a lo que ya existe. Para determinar
esa diferencia con lo que ya existe se requiere una comparacién fictica entre lo que se
reivindica en la invencién {lo que se quiere patentar} y el arte previo. En algunos casos,
incluso diferencias minimas pueden permitir diferenciar la invencidn del arte previo y

producir un avance en un respectivo campo.

Determinandeo aquello que es diferente con respecto al arte previo (es decir, la novedad),
es muy importante que quien examine la materiza de la solicitud de patente la analice como
un todo. No es dable a quien examina una patente simplemente desglosar sus elementos
separadamente y luego empezar 3 buscar referencias en el estado de! arte que incluyan
dichos elementos, come si de armar un rompecahezas con piezas aisladas, 0 una colcha de
retazos, se tratara. Esto no es posible puesto que todas las invenciones se derfvan dg
alguna manera del estado del arte, pues nada sale de la nada, pero o gue se debe
determinar es si dicha derivacidn es evidente u obvia para un técnico medianamente
versade en el arte. 51 se construyera el andiisls de nivel inventivo simplemente buscando

los elementos de la invencidn individualmente en otras documentos, na habria ninguna
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pretende refutar subjetivamente los argumentos presentados y sustentados por

SYNGENTA AG, a lo larga del trédmite adminlstrativo,

423, En primer lugar, la SIC argumenta que los documentos del arte pravio
citados son suficientes para que un técnico medianamente versado en Ia técnlca plénteara

la materia objeto de I3 solicitud en cuestidn {ver punto 3.11.2. arriba).

Este planteamiento no solo no en cierto, en tanto gue las antericridades citadas de
ninguna manera siquiera sugieren cuéles sustittyentes han de modificarse para obtener
commpuestos con mayor efectividad, sino que 13 SIC no ha fundamentado de manera técnica
esta falsa aseveracidn. La SIC simplemente indica que para una persena de la técnica
media habria sido evidente hacer investigacién para determinar as posibles modificaciones
que se pudiesen hacer, probarlas y asi llegar a los compuestos de la presente invencion.
Este argumento usado por la SIC para negar el nivel inventivo es absolutamente errado v
falta a la |6gica, puesto que si efectivamente una persona medianamente versada en. el
arte, cun base en el estado de la técnica, debe probar indiscriminadamente pnsib:les
clentos © miles de sustituyentes para ver si funcionan o no, o inclusive si funcionan
determinar si funcionan mejor o peor que aquellos del arte de los cuales parte, esto
indiscutiblemente quiere decir que no eran obvios o se derivan de manera evidente cugles

sustituyentes proporcionarian una mavyor efectividad.

Lus compuestos de la presente invencidn san un grupe muy especifico y reducido de
aqueilos divulgadas por DI, y de ninguna manera son sugeridos por dicho arte previo como
superiores por ser efectivos en concentraciones bajas. {Donde acaso en las anteriorldades
titadas se indica que pueden existir compuestos con mavor efectividad en dosis bajas?
{Dénde en las anterioridades citadas se indica cudles sustituciones deben hacerse para
obtener compuestos con mayor efectividad en dosis bajas? La respuesta es: en ninguna
parte, reforzando la conclusidn que los compuestos de la presente invenclén son na s0lo

novedosos sino comprenden nivel inventivo.

Contrario a lo establecido por la 51C, el documento D1, aunque expone una serie amplia de
compuestos usados como funpicidas, de ningunz manzra indice qué sustituyentes
especificos tendrian gue escogerse para proporcionar una mayor efectividad on
concentraciones bajas. Adicionalmente, aunque se describen compuestos que presentan

un arilo orto-sustituide, nunca se supiers que la presencia de un ciclopropile sustituido an
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invencion gue constara con nivel invenilvo, pues todos los elementos de las invenciones

salen de elementos existentes, por lo que, de nuevo, nada sale de la nada,

Como lo ha determinado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “ef invento
constituye unc derivacion del estodo de lo téenica, pera, poara colificar su cordcter de
patentable, es preciso determinar si dicha derivacion no resufta evidente para una persena
normalmente versada en lo materia técnica. Surge por consiguiente, un requisito adicional
af de novedad: el nive! inventive, de! cual se desprende que la invencidn, odemds de no ser
ohvia para un experto medic, debe ser siempre ef resultode de uno actividad creativa def
hombre, sin que elle signifique que pare olcanzar la regla téenica propuesta, no se puedan
utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocides en el drea técnica
correspendiente, Especificamente en el drea de los inventos quimicos v biatecnoldgicos que
apticando procedimientes conocidos pueden ohtenerse resultados inesperodos parc ung
persona nermalmente versada en fo materia. Por ello, ef juicio def nivel inventivo no puede

ser elat.orado con criterios generales, sino que dependerd de los especiales circunstancias

de cado caso.”

Si fa invencidn, como un todo, proporciona una diferencia con respecto. a lo que existia en
ei drea técnica y quien la examina encuentra que dicha diferencia no era obvia o evidente
para una persona medicnamente versada en la materia, dicha invencién ameritz ser
protegida por el sistema de patentes. Este es un estindar generalmente aceptado por las
oficinas de patentes 3 nivel global. Es mas, es precisamente éste el que el articuio 12 dela

Decisicn 486 establece como estindar para analizar el nivel inventivo,

4.2.2. En el presente caso el Honorable Consejo de Cstado se encuentra frente
una invencion que, siendo patentable, por contar, entre otras, con el nivel inventivo
requerido por la normativa Andina, fue negada debido a un andlisis inapropiade de Iz $IC.
La 3IC, no entra a mativar téocnicamente cédma se deriva de manera evidente la inven:_ién
en cuestion del estado dJel arte previo, es decir, nunca establece cudles apartes 0
elementos del arte previo siquiera sugieren efectuar las modificaciones en los
sustituventes que presenta la presente invencion y que le impartirian, como efectivamente
i3> hacen, una mayor efectividad en desis bajas de aplicacion. La 5IC se limitd a identificar
elementos cointidentes de la invencion cen el arte previo. Esto se evidencia cuando en la

Resolucion No. 17688, que confirma la denegatoria de ia solicitud No.04-86944, ia SIC
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dicha posicién orto del arilo pudiera generar compuestos activos que demaostraran de
Manera sorprendente una buena actividad a menores concentraciones 3 Jas narmalmente

usadas,

Cuando la SIC establece “f...} si ef resuitado o bojus concentraciones de pesticlda es tan
diferente en compuestos simifares, no hay ninguna certeza de gue el resultado obtenido
para dos compuestos pueda extenderse g los aproximadamente 50 compuestos reclomodos
en el capitufo reivindicatorio denegade”™, as claro que de ninguna manera resulta
evidente, para una persona versada en el arte, que compuestos similares a los descritos en
el arte previc puedan llegar a tener actividades tan sorprandentes. Es asi como !z misma
SIC estaria mastrando que para una persona medianamente versada en la técnica, no se
derivaria de manera evidente u obvia, partiendo de los compuestos existentes en e estado
del arte, que los compuestos de |a presente invencidén mostrarian mayor efectividad a

concentraciones mas bajas.

Ahora, en la misma cita anterior, la SIC estd indicando que aungue existen resultados gua
demuestran {a superioridad de 2 compuestns,;tenlendo en cuenta la cercania estructurai
de los compuestos de |as anterioridades, no se'podria extender este resultado a [0s demss
compuestos no probados y que estdn incluidos en la Relvindicacion 1. Me permitu rebatir
este grgumento de [a SIC al plantear que las p;ruebas que un solicitante de una patente, &
|
manera de ejemplo, proporcione, deben ser énalizadas como representativas de todo e
grupo reclamade, como la misma 5IC acepta; de manera peneral para las patentes en
quimica, mientras sea razenable esperar que los demas compuestos reclamados actlen de
manera similar. En el presente caso, el solicitante proporciond los resultados de 2
Lxperimantos comparativos, cada uno de dicjhos experimentos comprendia a su vez 2
rompuastos de la presente invencldn y 1 corr?'puestus de la anteriorldad D1. La idea de ¢
estos 2 experimentos era demostrar que ;independientemente de las sustituciones
indicadas para el radical “Het” de fa presente iﬁvencién {el mismo radical “A” de D1 por su
pusicion}, en donde se utilizaria el mismo sustifuvente para los compuestos de [a presente
invencidn y los del arte previo D1, ia_presencla da un grupe ciclopropilu sustituide en |2

pesicion orto del grupe ariio en los compuestos de la presente invencion, versus un gropo

ticlopropiio noe sustituido de D1 (cormpuestos mas cercanos de D1 a la presente invercidn!, .

proporcionans compuestos con mayar actividad en concentraciones bajas. Es asf como 5o :

B er ANCHD 8: Copia auléntica con constzncia de ejecytoria de [a Resatucitn No 17689 de 30 de marzo o
2 ' '
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tomprobgd, por efecto de los rasultades de dicho experimsantas, la gran importancia de la
sustitucién del grupo ciclopropilo para proporcionar los compuestos mas efectivusl de ia
presente invencion, con Independencia de la sustitucidn que se efectvara para “Het” de la
presente invencidn, que es el grupo “A" del documentc D1, Asi las cosas, serfa
absolutamente razonable conduir de los experimentos, que cuande se reclaman los
cornpuestos de fa Reivindicacion 1 pendiente, en donde el grupo “Het” puede variar segin

io indicado, pero se requiere la presencia de un grupo ciclopropilo sustituido [sustituido

per R1, R2 ¥ R3) en la posicidn orto del grupo arilo, se abarcz lo concluide por los

experimentos y se espera razonablemente que todos los compuestos indicados que tengan

una sustitucién de las indicadas en dicho gruno ciclopropilo tendrian la misma actividad

superior.

Tanto es asi, que en la presente demanda se adjunta una declaracién juramentada por.

parte del solicitante, que incluye un nuevo experimento sobre el compuesto especifico
reciamado por la Reivindicacién 4, en donde se vuelve 2 llegar a los mismps resultados, es
decir, que independientemente del grupo particular escogido en la posicion “Het”, la
sustitucién del grupo ciclopropilo en posicion orto del arilo es I3 que permite dar la mayor
efectividad al compuesto. Este resultado adicional no solo demuestra la mayoer efectividad
de dicho compuesto particular, sino gque, de nuevo, confirma una vez mds la regla de la
necesidad de |a sustitucion del grupo ciclopropilo, confirmande la razonabilidad de dichos
ahora 5 resultados para generalizar sobre todos los compuastos reclamadses en la

Reivindicacldn 1. La declaracion menclonada se adjuntz camo ANEXO 8.

Ahora, en el caso remato que el H, Magistrado no llegara a 1a misma conclusién, es decir,
que no sé pudiese extender razonablemente o estipulado por la regla creada de la
necesidad de fa sustitucion del grupo ciciopropilo para obtener mavor eficacia en lgs
compuestos del mismo tipo miés alld de los compuestas especificos cuyos resultados de
pruebas han sido aportados, lo que no se podria rebatir es que el compuasto de |a

Reivindicacién 4, es decir,
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que es objeto de la declaracién inencionada, no solo s es mis efectiva sing que estd
reclamado en una reivindicacidn independiente, la Reivindicacidn 4, por lo que puede
sobrevivir independientemente. Es decir, habrfa resultados comprobados sobre la
supetioridad de dicho campuesto de 3 F‘{Eivindicac]ﬁ.n 4, resultados superiores que como
se ha dicho, no se derivan de manera evidente del estado del arte, y por lo tanto
comprenden nivel inventivo. Asf las cosas tendria que gtorgarse el privilegio de patente por

lo menos a este compuesto comprendido por la Relvindicacion 4.

En cuanto a D2, como lo sefiala el Examinador en la Resolucién de confirmacién de la
negacidn de la presente invencidn, este documente ensefia la presenciz del radical arilo
orto-sustituido, perc en ningdn momento ensefa que |a sustitucidn misma del ciclopropilo

es absolutamente requerida para proporcionar superioridad en |3 actividad-fungicida.

La 5IC parece no entender que la sustitugidn especfica requerida en el grupo ciclopropilo,

en ningun momento evidenciada por el arte previo, pero descrita por la solicltud en litigic,
conlleva a un efecto sorprendente. Fsta actividad superior no se esperaria, puesto que
supuestamente el nucleo activo de los fungicidas de esta familia ya se encueﬁtra
ampliamente descrito en el arte previo, por lo que podria esperarse que todos los
compuestos con este nicleo actuasen de manera similar, lo cual definitivamente no es el
casg, como lo demuestra Gnicamente |a presente invencion. El Manual Andino de Patentes
(en adelante MAP] establece que pueden existir invenciones de seleccidn, donde los
compuestos reivindicados muestren una accién inesperada. Las invenciones de selaccién
surgen cuando se reivindica un grupo mas reducido dentro de un grupo mucho mads amplio
ya divulgado ¢e manera general y adicionalmente éste presenta efectos sorprendentes no
descritos en el estado de fz técnica; este grupo reducido reivindicado posee altura

invantiva®.
Adicionalmente, establece el Tribunal de Justicia Andina lo siguiente:

“Lo obvio es “gque se encuentra o pone delunte de fos ojos; muy claro o
que no tiene dificultod”. Mientrus que fo evidente “rerteza clarg y
manifiesta de fg que no se. puede dudor’. Como se deduce, aigo gque

resuite ohvio na es necesgriamente evidente; emperoc fo gue es evidente,

¥ Manual Anding de Patantes. QOMPL, EPC. Secretana de |a Comunidad Andina, 2004, |SBN: 9978-43-855%-F.

’\.\\
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es también obvio. En este orden de ideas, se puede contiuir que una
invencién goza de nivel inventivo cucndo g los cfas de un experto medio
en ef asunto de que se trate, se necesita algo mds gue fo simple aplicaciin
de fos conocimientos técnicos en o materia efecutar lo sugerido por las
anterioridades para flegar o ella; es decir, a’é conformided con ef estatlo
de lu téenica ef invento no seq consecuencia clorg y directo de dicho

estado, sina que signifique un avance o sulto cualitativo en la elaboracién

de fo regla téenica ' ®

De lo anterior resulta que la solicitud en litigio, significa claramente un salto cualitative en
la elaboracion de la regla técnica, porgue aunque existe un amplio ¢stado de la técnica que
define los compuestos fungicidas, algunos divulgando compuestos con adcleos iguales, con
esta invencidn se encontraron caracteristicas espacificas no antes evidenciadas, como gue
la presencia de la sustitucién especifica del gripo arilo en 1a pasicion orto con un grupo
ciciopropilo @ su vez sustituido, presenta una actividad fungicida mucho mayor 2 bajas
concentraciones. Esto significa que se encuentra un niicleo mas especifico que el axistente,
obteniéndose compuestos capaces de tener una actividad fungicida a hajzs
concentraciones, caracteristica ideal para este tipo de sustancias. Adicionalmente, coms lo
establece el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina los inventos constituyen una

derivacidn del estado de la técnica, pero sin que ésta resulte de manera evidente™.

4.2.4. Respecto a lo establecide por 1z SIC, en cuanto z la generalizacién de las
reivindicaciones, (ver arriba 3.11.3.) el Examinador no ha tenide un daro entendimiento de
ias nuevas rgivindicaciones, las cuales fueron reducidas al maximo, con la finalidad de no
solo de superar las objeciones planteadas por el Examinador sino para dar claridad a la
nueva regla quimica en donde independientemente de la sustitucién del radical “Het”
dentro de las posibilidades contempladas, se requiere que el grupo arilo esté sustituido en
su posicign orto con un ciclopropile sustituide, Es claro que aungue la Reivindicaclén 1 es
ia mds amplia, definitivamente no es una generalizacién exagerada como lo estabiece ol
Examinador, puesto que contempla la regla ya descrita de manera muy especifica. Be
cuaiquier manera, las reivindicaciones dependientes imitan alin mas la materla objete ¢e
invencién ; deben ser tenidas en cuenta @ la nora de realizar un examen de patentabilidad.
Para este caso particular, los cempuestos especificos reivindicados son imitantes de las

reivindicaciones y adicianalmente son novedosos, o que debid ser tenide en cuenta por

¥ \nteroretacion prejudicial, Procesa 36-[P-2040.
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parte del Examinador, El Examinador de la SIC, por alguna razon nunca se pronuncio de
manera especifica sobre las demds reivindicaciones dependientes o independientes, en

particular la Rejvindicacién 4 que es independiente,

Los ejemplos comparativos, son evidencia de la superioridad que presentan los

compuestos de la presente invencidn, es decir muestran el efecto sorprendente, y
teniendo en cuenta qua el estado de |3 técnica en este campo es tan amplic que el nitcieo
central ya es conocido, diferencias pequefas en la estructura representan saltos en la
técnica cvando se encuentran resultados sorprendentes coma sucede en este caso.
Adicionalmente, con estos ensayos, como se arguments en el Recurso de Reposicidn, es
clarg que si el sustituyente del grupo ciclopropilo de los compuestos de la presente
invencion es removido {es decir, se remplazan los todos sustituyentes por hidrégeno, como
en D1} la actividad fungicida del compuesto se reduce dristicamente a bajas

concentraciones, como lo demuestran los experimentos comparativos aportados.

4.2.5. Aungue la 51C acepta que los compuestos de la presente invencidn tienen
una actividad superior, continda insistiendo en que la materia descrita es demasiado

general, para asumir gue se comportan de [a misma manera:

"En primera instancio el solicitente tiene razén de afirmar que los
cuolre compuestos estudiodos tienen una actividod superior af
compuesto de D1. No obstante Jo materia objeto de la invencidn que
Jue denegodo comprende no solo esos cuatro compuestos, sing més
de cincuenta. Afhorg bien, teniendo el mismo razonamiento del
soficitante, son estructuras tan simifares que no se puede oceptar
gue todos ellgs se comparten de la misma manera. Lo que es fo
mismo, NG hay evidencia para concluir que la generalidad reclamado

tenga el misma efecto.”*°

Tal como |0 reconoce la SIC es evidente la superioridad de estos compuestos en cuanto a

" su actividad y como lo he referido anteriormente, la solicitud en litigio presenta unas

reivindicaciones reducidas que describen |as caracterlsticas especificas de los compuestos

que representan |a regia generada (se recutere gue el grupo arilo de tales compuestos este

oer ANEXO 8: Capia auténtica eon constancia de elecdioria de |a Resolucidn No 17689 de 20 de marn de
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sustituido en la posicidn orto por un ciclopropilo a su ver sustituido), en particular I3

Reivindicacion 4 independiente, gue incarpora un solo compiresto.

4.2.6. Desde el primer examen de patentabilidad, la 5IC mantiene el argumento de
gue los documentos D1 y D2 {D3 en el primer examen de patentabilidad) muestran
ensefianzas suficientes, como lo es el nlcleo central de 2-ciclopropilfenil-4H-pirazoi-
carbozamida y las sustituciones o radicales orto arilo sustituido comunes en esa estructura,
para el desarrolla de manera obvia los compuestos da la solicitud en [itigio. En este caso, e
Examinader no tiene en cuenta que el sustituyente especifico requerido por la presente
invencion, muestra un salto en la técnica, va que era una parte de la estructura guimica
fundamental para obtener una mejora sustancial en la actividad fungicida, que no se
conocia y no se hacia evidente dei estado del arte. Esta nueva regla va a hacer que sea una

estructura preferida para el desarrollo de fungicidas mas efectivos.

Finaimente, comoe se menciond anteriormeante, con el animo de sustentar |z supertoridad
de la actividad fungicida de los compuestos de la presente sclicitud en litigio, SYNGENTA
AG muestra los ensayos comparativos entre sustancias mds cercanas del arte previo v las
aqui divuigadas para mostrarle a la 5IC 1a superioridad en la actividad de las compuestas

agui descritos.

.27, En resumen antes de la fecha de prioridad de la solicitud colembiana en
litigio existian varios obstaculos que debian ser superados por la persona medianamente

versada en la técnica a fin de arribar al presente invento.

" -Ningln documento del arte previo sugeria el uso de una sustitucién
especifica en |la posicidn orto del anillo aromdtico comprendida por un grupo ciclopronils.a

su vez sustituido,

-El  use  del nucleo Z2-ciclopropilfenil-dH-pirazol-a-carboxamida es
comunmente usado en compuestos de tino fungicida, por lo que pequeilos cambios
especificos {de muchas posibiitdades), que presenten actividad sorprendente, llevan 2 un

salto en la técnica.

-Una persona medianamente versada en el arte hubiera esperado de D1 gue

todas las posibilidades descritas de manera tedrica alli, presentzrian el mismo nivel de
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caompuestos reclamados por la presente soiicitud de patents en litigio,

4.2.8.

Tamblén = mpurtante n.encionar que esta solicitud de patente ha sido

dare

otorgada en Dtraﬂunsdlccmnes coma son [as Sigulentes

PAIS | FECHA NUMERG DE SOLICITUD | FECHA DE VENCIMIENTO
AT | 27/06/2007 | 1480955 21/02/2023
AU 3@2;03;‘2099 2003208430 21/02/2023
| BE zjynra;mn? 1480955 21/02/2023
56 z{rmszzum 1480955 21/02/2023
CA | 01/02/2011 | 2477931 21/02/2023
CH | 2770672007 | 1480655 21/02/2023
CN | 01/03/2007 | 2L G3805172.9 21/02/2023
CY | 27/06/2007 § 1480955 21/02/2023
CZ | 27/06/2007 | 1480955 21/02/2023
DE | 37/06/2007 ' 60314600.7 21/02/2023
DK {27/06/2007 | 1480955 21/02/2023
|‘_EE ;':ri?;nsfzow | 1480955 2170272023
|EG | 32/07/2005 | 23928 13/01/2023
"EP | 37/06/2007 | 1480855 21707/2023
ES | 27/06/2007 | 1480955 21/02/2023
Fl | 27/06/2007 | 1480955 21/02/2023
'FR | 27/06/2007 | 1480855 21/02/2033
GB | 27/06/2007 | 1480955 217022023
GR i?fnsfznn? 3063101 21/02/2023
GT * ﬂﬁfﬂs;’mt}s | 05205 (04/03/2023
HK :Lufua;'znc? 1079785 21/02/2023
HU | 37/06/2007 | 1480355 21/02/2023
1D | $1/09/2007 | (D0O13734 21/02/2023
E | 27/06/2007 | 1180955 21/02/2023
WL | J1/02/2011 | 163697 21/02/2023
EliT 27/06/2007 | 1480055 21/02/2023
P 114/05/2010 | 4511191 1/02/2023
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KE | 09/01/2008 | KE245 F21/02/2023
KR | 26/03/2008 | 818540 21/02/2023
LU | 27/06/2007 | 1480955 21/02/2023
MC | 27/06/2007 | 1480955 21/02/2023
MX | 24/10/2007 | 250767 — 21/02/2023
NL | 27/06/2007 | 1480955 21/02/2023
PH | 24/02/2009 | 1-2004-501315 21/02/2023
PT ] 27/06/2007 | 1480955 21/02/2023
RU | 10/05/2008 | 2323931 21/02/2023
SE | 27/06/2007 | 1480955 21/02/2023
st 127/06/2007 | 1480955 21/02/2023
SK  {27/06/2007 | 1480955 .| 21/02/2023
TR | 27/06/2007 | TR200706583 21/02/2023
TW | 11/11/2010 | 1332820 05/03/2023
Us | 31/05/2011 | 7951752 08/01/2025
VN | 10/06/2008 | 7105 21/02/2023
ZA | 30/11/2005 | 2004/6385 21/02/2023

Aunque no presentamos evidencia de todas las patantes mencionadas, adjuntamos
coma ANEXD 11 una Certificacion Notarial sobre los documentos de patente octorgados en
Esta;lc-s Unidos, Canada, Espafia y México, que son documentos accesibles al publico en
general desde las paginas de internet de las oficinas de patente de estos paises, como
ejem;pha de lo que algunos otros paises han considerado patentable sobre (& presente

nvencion.

4.3.. . Concepto de la violacién del articulo 14 de las Decision 486 de 2000.

Patentabilidad,

La ]nigdebida aplicacién dada por la 5I1C al articulo 18 de 1a Decisidn 486 de 2000, conlleva a
la viblacién directa del articulo 14 de las misma Decisién, ya que este ordena a los Paises
Mie&nbms otorgar patentes para las invenciones siempre que sean nuevas, tengan_nivel
]nveﬁtivo y aplicacian industrial. Come se ha demostrado con los argumentos y se
demostrard sohradamente con evidencias durante e} proceso, la patentabilidad citada por

SYNGENTA AG, contraric a lo manifestardo por ia SIC, cuenta con el nivel inventivo

I i A m e miim ope | A o gmEnehiea oot o e el ey
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4.4. Habiéndose demostrado cémo !a invencién de SYNGENTA AG constifuye un
avance en el ‘estado de la técnica en materia de compuestos fungicidas y habiendo
demastrado que esta misma solicitud ha sido otorgada en un gran ndmero de
jurisdicciones, debido a que cumple con todos los requisitos de patentabilidad, dentro de
los que esta el nivel inventiva, respetosamente solicite al Honorable Consejo de Estado
anular las Resoluciones Nos. 53760 y 17682 proferidas por la SIC, v restablecer el derecho

de SYNGENTA AG al ordenar a !2 5IC concader la patente.

5, PRUEBAS
5.1 Documentales aportadas:
5.1.1 Copia simple de la solicitud de patente de invencidn titulada “O-

CICLOPROPIL-CARBOXIANILIDAS ¥ SU USO COMO FUNGICIDAY presentada por SYNGENTA
AG ante [a SIC y radicada bajo la selicitud nomerc 04-086944.

5.2, Copia  simple del capitulo descriptive v Capitule  Relvindicatorio

originalmente presentado con [a solicitud de patente (ANEXO1).

5.1.3. Copia simple del primer examen de fonda expedido por fa SIC el 20 de junio
de 2008, mediante Oficio No. 8146 {ANEXQ 2).

5.1.4, Copia simple de la respuesta presentada por SYNGENTA AG ante la SIC al 28
de octubre de 2008, con la que se aportan argumentos técnicos v juridicos con los que se
rebaten las objeciones de claridad, unidad de invencion, novedad y nivel inventivo,

realizadas por la SIC en el primer examen de fondo [ANEXO 3).

5.1.5. Copia simple del segundo examen de fondo expedido por la 510 el 8 de

enere de 2010, mediante Oficio No. 140 (ANEXQO 4).

5.1.6. Copia simple de |z respuesta presentada por SYNGENTA AG ante l1a SIC el 5

de zhril de 2010, con la que se aportan argumentos técnicos vy juridicos con los que se
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rebaten las objeciones de nivel inventivo realizadas por i3 SIC en el segundo axamen de
fondo {ANEXO 5).

51.7. Copia auténtica con constancia de ejecuterio de la Resolucion No. 53760 de
30 de septiembre de 2010 [ANEXO 6).

5.1.8, Copia simple del Recurso de Reposicidn prasentado por SYNGENTA AG ante
la SIC el 3 de noviembra de 2011 {ANEXO 7).

5.1.9, Copia auténtica con constancia de ejecutoria de la Resolucion No 17689 de
30 de marzo de 2011 {ANEXO B).

5.1.160. Declaracion juramentada (ANEXQ 9).

5.1.11. Certificacion notarial [ANEXO 10).

5.2, Documentales solicitados:

5.2.1. Solicite respetuosamente se oficie a la SIC para que proporcione una copia

certificada de todo el expediente correspondiente a la solicitud de patente de invenclén

Mo. 04-086.944, que reposa en su despacho,

5.3, Testimoniales;

De actuerdo con los articulos 213 v 219 del C.P.C. solicito a su despacho decretar los

siguientes testimonios;

Ef de un experto técnico local en materio de agroquimicos

5.3.1. E! de la Dra. Mariz Josefa Martinez Corddn, identificada con Cédula de Extranjeria
Mo, 34.08.75, Ph.D. en Quimica, con experiencia en gquimica agricola y actual Profesora
Asociada de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogota, para que declare sobre si
la presente invencidn se deriva o no de manera avidente del estado dal arte. La Dr.
tartinez puede ser citada por medio de [3 Facultad de Quirnica de ta Universidad Naciona!

de Colombia, Sede Bogotd, en la Cr. 45 No. 26-85.

AL
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Lictamen pericial;

Selicito al H. Consejero Ponente, con arreglo a las disposiciones dei Articulo 236 del C.P.C,,

designe del Libro de Auxillares de la Justicia 2 un {1} perito, guimico experte en sintesis de

agroguimicos, sciicitindose que se acredite su calidad de experto con base en un titulo de
Ph.D en quimica, y suficientes afios experiencia en las dreas de agroquimica, fijandole
fecha y hora para su posesidn para qusz, dentro del término que le sea concedido, rinda su
experticic sobre cuestiones ficticas relacionadas con el requisito de nivel inventivo, en
relacién con la solicitud de patente de invencion reivindicada en la solicitud colombiana
No. 04-086-944 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, tramitalda en la

Superintendencia de Industria y Comercio, eon base en ¢l cuestionario que presentaré

dentro del término legal estipulado para dicho fin.

En el evento en que los peritos que figuren en ef Libro de Auxiliares de Ia Justicia no
cumplan con las caracteristicas arriba mencionadas, respetupsamente solicita a su
Despacho se sirva oficiar a las Facultades de Quimica de [a Universidad Nacional de
Colombia v de la Unlversidad Industrial de Santander, para que en colaberacién con la
Rama Judicial, suministren los nembres de expertos técnicas con las cualidades citagas,

dispuestos a rendir este tips de experticios.

6. INTERPRETACION PREJUDICIAL

Segun |o dispuesto en el articulo 123 del Estatute del Tribunal de Justicia de tz Comunidad
Andina (Decisién 500 def Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores), en
toncordancia con los articulos 32 y 33 del Tratade de Creacion del mismao, solicito al H.
Conseja de Estado formular Sclicitud de interpretacidon Prejudicial obligatoria al Tribunal
de lusticia de la Comunidad Andina en la debida oportunidad procesal, toda vez que en
este proceso se discuten derechos conssgrados en las normas comunitarias andinas,
particularmente en los articulas 14 v 18 de la Becisidn Andina 486, cuya in£erpretacf¢n es

privativa de dicha Corporacidn,



Concepto técnico sobre demanda ante el Consejo de Estado de las
resoluciones No, 53760 de 2010-09-30 y No. 17689 de 2011-03-30, en las
cuales se decidid sohre la solicitud de patente radicada en la
Superintendencia de Industria y Comercio bajo el nimereo interne de
radicacion 04-86944

Concepto técnico 2012-03-29
1. Objeto de invencidn:

Respecto al obhjeto de la solicitud densgada

Sea o primero advertir, que la materia contenida en el capitulo reivindicatorio
denegado se refiere a:

Un compuesto de férmula (I},

kEn donde Het es F:I'Ier|F|D pirazolilo o tiazolilo, cada uno estando sustituido par
grups RY, R®, ¥y R% R' es hidrégeno, R? es hidrdgeno, R® es alquilo Ca-s,
mclcalqm!o Caz, cncioa[qullo Ca.qz sustituido por alguilo C1-3 o fenilo sustituido
por haldgeno: v R, R%, ¥ R® son independientemente seleccionado de hidrogens,
haldgene. alquilo Cog, haloalqu:lo Cr.4 ¥y alcoxi Cy4-alqui G4, con la condicidn que
por lo menos uno de no son hidrdgeno.

Esta Oficina resalta que la materia de la solicitud denegada comprende no solo
MNOS POCoS compuestos, sine que posee un alcance mucho mayor, es decir, se
reclamaron, por o menos méas de cincuenta compuestos, de modo tal que el
capitule reivindicatonio nunga cumplié con el requisite de concisidn, segun ko exige
el articulo 30 de |a Decisidr 486,

2. Scbre los argumentos de la demanda se responde lo siguients!

Concepto de la viclacion del articule 18 de la Decisidn 486 de 2000. Nivel|
Inventivo,

El solicitante inicia su argumentacian indicando que:

"Parg determinar 8 una invancidn tisra nival inventivo, s debe comparar la misma con el eslads
dal arte qua lg sea mas cercand o ralevante g la imencidn, con el fin de detarminar s dicho esfado
dat arte, en &f momanto en &l Glia s& dasarrollt fa invencidn, hubiess parmitide & una persana con
conocimianing ordinanos en dicha dres de 18 fecnologla, derivar la inyvencidn de mansra evidente o
ser obvia.

Partignda de fa base de que o invantivo s necesaramants Nuevs, s puede concluir gue an Uha
invencidn con nivel nvenhivo hay alga distinte & 1o gue ya existe, Para daterminar sa diferenciz
con fo que ya exisle S8 raquisrs una comparacion factice entre In gue s& reivindica en la invencitn
flo que s& quisre patentart ¥ ef arte previo {.) No es dabls a quisn examina una patenie
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Esta Superintendencia aclara que el analisis de nivel inventive realizado, contrario
a lo que afirma el solicitante en su demanda, no fue una simple pesca de
informacion en el estado del arte para poder armar un rompecabezas o una colcha
de retazos. El Solicitante se equivoca totalmente y trata de quitarle importancia
técnica al analisis realizado por esta Oficina, el cual s& basd en dos documentos
de patente del estado del arte que pertenecen al mismo campo tecnoldgico de |a
presente invencién y que poseen informacion suficiente como para gue una
persona medianamente versada en la materia derivara de forma evidente la
materia denegada en la solicitud de patente en cuestién.

For supuesto que esta Superintendencia es consiente gue una invencidn no sale
de la nada, es decir, qus debe estar basada en un conocimiento previo a partir del
chal se desarrollan nueves elementos gue pueden causar un efecto técnico
sorprendente o inesperado. Pero este no fue ese caso, una vez mas la
informacion de las anterioridades citadas era suficiente para derivar de manera
evidente los patrones estructurales denegados, mas aun el efecto técnico no fue
inesperado © sorprendente. Si bien es cierto que los escasos estudios
prasentados muestran una diferencia coantitativa en un modelo biologice
especifice, dicha diferencia no corresponde a un salto cualitativo en la téonica el
cual se pueda entender como el efecto técnico inesperade que valide a inventiva
de los multiples compuestos denegados.

Asi entonces, a diferencia de los que se argumenta en la demanda, el Honaorable
Consejo de Estadc se encuentra frente a una solicitud de patente de invencion,
que es nueva, pero que se derivara de manera evidente del estado del are, no
proporciona ninglin efecto técnico inesperado o sorprandente y carece de nivel
inventivo, como se expone a continuacion,

Solicitud US5330995 de ahora en C WO01/53250 de ahora en
adelants llamado 01 . adelante lamada D3
& ' R, oA
=3 4
e | o g
H H‘ R-‘/\\N
RY o F. B,
| Hetes pirrelilo. pirazalilne A puede ser pirazol Pirrotilo opcionalmente sustituido
 timzolile, cada uno estandg opcionalmentes sustituido con por B Ry Ry
' sustituide per grupo R, R® y alguily, haldgena o haloalguilo.
R" R. puede ser alguilo C .
i opcionalmente sustimide.
R* R° v R® son excepto CF s o cicloalquilo Cus,
independigntamente halégano
salgocionado de hidragena, R pueds ser alquito hidrégeno,
haldgena, alguilo Cyq, alguilo C4.4 opcionalmeante
haloalguile C. v alooxi .- sustituido, alooxt 1.
i algui C..q. con la condicion que + opcionalmente sustituido, CN; o
por o mehos uno de ng son © halsgeno
hidrégeno, . " ¥ R; puede ser alguilo hidrégenao,
! alguilo ©y.4 cpcionalmente
sustituido
R &s hidrégeno, R” es R puede ser entre otros A myede ser fenilo (A1)
hidrogens significados cicloalguile opcionalmente sustituido con
ppeionalmeants sustituido ; I
R* es alquilo Co.qa, cicloalquilo 5 =y '
Caag. cicloalguila Ca s . TR T

sustituido por alquilo C1-3 o _ : .
fanilo sustituide por haldégens i Ut
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Al cbservar la tabla comparativa anterior se observa que el nicleo estructural ([)
ya estaba reportado en el estado del ante y ya se conocla su actividad como
fungicida. Asi entonces, los documentos se encuentran técnicamente ligados,
pues pertsnecen al misme campo tecnico, dado gque ambaos, divulgan compuestos
que comparten el mismo nucleo estructural ¥ tiene la misma actividad.

,//]\ cicloalguilo
o Heat

De este modo, el analisis no se hizo como una pesca en una cantidad de
documentos al azar, sino que se claramente realizé un analisis correcto a partir de
una comparacion factica valida.

Figura ()

Mas adelante se indica gue:

f..) fa SIC argumenta que fos documentos def arte previo citados son suficientes para que un
lecnico medianaments versads en la téonica planteara la materia objeto de la soficitud en cusstian
(...} Este planteamienic no s0lo no en cierto. en tanto gue fas anterioridades citadas de ninguna
manéra siquiera sugieren cudes sustituyentes han de modificarse para obtener compuesins con
mayor efactividad, sine que fa SIC no ha fundamentado de manerg técnics esta falsa aseveracién.
La SIC simplemente indica que para una persona de fa fécnica media habrla sido evidente hacer
invastigacion para deferminar las posibles modificaciones gue se pudissen hacer, probaras y as!
Hegar a 105 compuestos de la presente invencion. Este argumenta usado porta SIC para negar ef
rmvel inventive &3 absolutamente arrado y falla 2 fa tigica, puesto que & sfectivaments una
parsana madianamenta versada sn sf arts, con base en ef esfado de la Menica, deba probar
indiscriminadamente posibles ciepios o miles de sustituyentes para ver si funcionan o no. o
fhefusive i funcionan determinar s funcionan mejor o peor Gue aguelics del arte de Ins ctialss
parte, esto indisculiblements quiers decir que no gran 0hyios o se derivan de manera svidenta
SURES SUSHILYSIES PrOROFLIONAnian wna mayor electividad,

Log compuestos de la presente fnvencitn son un grupo muy aspeclfico v reducido de aqualios
thiviifgados por D1 ¥ de ninguna manera 200 sugendos por dicho are previo  como
supsriores por ser efechivos en concaptracionas bajas. jDongde acaso en las anteroridades
ciadas se indica que pueden gyistir compuestos oo mayor efoctividad en dosis bajss?
«Dénds an fas antencridades cifadas se indica cudles sustituciones deben hacersse para cbtengr
compuestos con mayor efectividcad en dosis bajas? La respussta es: en minguna parte. reforzanda
la conclusidn que fos compuestos de fa presemtie invencidn son no solo novedosss Stho
somprendan tivel inventivae,”

Esta Oficina aclara que las anterioridades citadas st sugigren al técnico medio en
la materia como puede realizar las sustituciones denegadas sobre un nicleo
conoeido. En otras palabras, un técnico medic én la materia, en ese CAS0 un
quimico organico tieng la capacidad de realizar mediante sintesis guimica las
meodificaciones sugeridas en las anterioridades citadas. De este modo ese nuevo
disefio de patron estructural no es producto de una actividad creativa, pues fue
sugerido en &l estado del arte, ademas, dicho patron estructural no provoco ningln
galto cualitativo en la técnica, dado que como era de esperarse se sigue
obteniendo compuestos derivados de carboxamidas con actividad fungicida,

Mas aun, ese técnico medio medianamente versado en |a materia, tendria plena
seguridad gue pese a las modificacionas estructurales novedosas, se continuaria
presentade actividad fungicida, porgue es mas que evidente a partir de las
anterioridades citadas, que es el nicleo central conocido el responsakle de dicha
actividad.
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Asimismo esta Oficina aclara a su Despacho que el solicitante confunde un
estudio rutinarie y por ende muy bien conocido, seguramente con muchos
£nsayos, con un inventiva producte de la creatividad humana. Esta Cficina
considera que la materia denegada, esta claramente sugerida en las
anterioridades citadas, gue no es producto de la creatividad humana y que un
resultado de un procedimiento rutinaric no puede ser considerado un efecto
técnico inesperado o sorprendente, dado que justamente eso se huscaba, mejoras
de un actividad ya conocida.

Ahora bien, frenta a las preguntas planteadas por el selicitante, esta Gficina aclara
a su Despacho que ellas hacen referencia al problema técnico constante en el
area de agroguimicos, es decir a la pecesidad de encontrar mayor actividad y por
lo tantc lograr menores deosis de aplicacion. El estado del arte no tiene
necesariamente que hacer referencia al mismo problema técnico, pues la materia
no cambia sedln su aplicacidn, porque entonces e podria correr el riesgo de
proteger la misma materia dependiendo su utilidad. En & anélisis de patentabilidad
se evallua la sugerencia del objeto mismo de la invencidon y no necesariamente dgl
problema técnico puntual. No aobstante, en este caso |as anterioridades citadas
aportan para solucionar ése problema técnico, es decir, se divulgan compuestos
de mayor actividad y que por lo tanto requigren meanores dosis de aplicacion.

Se indica ademas gue.

"Contrario a lo esiablecide por fa BIC, o documente D1, aungue expong una serfe amplia de
compuestos usados come fungicidas, de hinguna maners indica qué sustitirpentes especificos
tandrian que escogerse pars proporcionar ung mayor efectivided en concentraciones bajas.
Adicionatmenie. aungque se describen compuestos que prasentan un arilo orfo-sustifuido, nunca se
sugiere que la presencia de un ciclopropilo sushitnido en dicha posicidn oo del arflo pudiera
generar comguestos activas gua demosiraran de manera sorprendante una buena actividad a
Menoras concantraciongs a 1ag normalmertio Usadas.”

Esta Oficina aclara a ese Despacho que la evaluacion del nivel inventivo consiste
en un proceso de comparacion de caracteristicas 1écnicas esenciales frente a
documentas cercanos que pertenecen al mismo campo tecnoldgico, no se trata de
una comparacién aislada frente a un Unico documento, el analisis de nivel
inventive incluye una combinacion de dos documentos que se complementan
entre si, N como un ¢concha de retazos, sino ¢omo un todo, s decir que poseen
informacién muy cercana del mismo campo técnico que ilevarian a una persona
medianamente versada en la materta a combinarles y derivar la matena invencion
de forma obvia.

El solicitante se equivoca en su argumentacion y la enfoca como una comparacion
directa, frente al documento D1. No obstante olvida que en el documento D3, si se
divulgan para el mismo nuclec central conocido, un arifo orto sustituide con un
radical ciclopropilo, que ademas pueds estar sustituido con 0§ mismo radicales
que fueron denegado e la solicitud en cuastion.

Es decir, el técnico medio en |la matena, tendria motivacién suficiente para
plantear un radical ciclopropilo opcignalmente sustituide en la posicion orto del
radical fenilo, con la clara expectativa de exito de lograr actividad fungicida
mejorada, dado que desde D3 se reportd al radical ciclopropilo ¢ome un
sustituyente importante en carboxamidas fungicidas.

Ahora bien, €l soliciante argumenta que:

“Cuande fa 8IC watablecs (...} si sf resultado a bajas concentracionos de pesticida s tan diferente
en compuesios similares, no hay ninguna cerleza de gue e resultado obtenido pars oos
eompuestos puedo exfendarse a los aproximadamente 50 compuesing raclamados en el capituln
relvindicatorto dansgade™ &8 clare gue de ninguna manara resuffa evidente para una persona



imisma SIC acepta de manara gensral para las patentss en quimica, mientras sea razonabig
gsperar que fos demas compuestos reclamados actiien de mansra simifar. En ef presente caso, ef
saficitante proporciond Jos rasultados de 2 expernimentos comparatvos, cads uno de dichos
experimantos comprendia a su vez 2 compuestos de la presenta mvencidn y 1 compuaeslo de ja
anterioridad D1, La idea de sstos 2 sxperimentos era demosirar gue ndependientemants ds las
sustiticionas indicadas para ol radical “Het™ o fa presente invencion (el misme radical "A" de D1
pOF i positidn), en donde se utiizarla & mismo sustituyente para los compuestos da la prasants
tvencion y los del arfe previe D1, la presencia de un grupo cicopropilo sustituide en fa posicion
orio def grupo arde en o5 compuesios de fa presente invencidn, versus ui grupo ciclopropito no
sustituido de D1, proporcionaria compuestos con mayor actividad en concentraciones bajas (...)"

Esta Oficina advierte que el solicitante se contradice en el argumento anterior y
gue confunde las observaciones realizadas en cuanto a Ja falta de concision y
sopone en la descripcion, con &l efecto técnhico observado. Esta Cficina aclara a
ese Despacho gue por una parte; la materia denegada no cumplié con el requisito
de concisién ni sustento en la descripcidn, dado a que corresponde & una
extrapolacion o generalizacién a partir de estudios puntuales para la cual no se
gncuentra ninguna razdén tecnica valida que sustente su proteccion. Es decir, esta
Oficina NG encuentra ninguna razon técnica para presumir que los mas de 100
compuestos reclamados se consideren sustentados en {a descripcion y por otra
parte yendo mas alla, que ssos mas de 100 compuestos provogquen un salto
cualitativo en |a técnica.

Sobre este particular esta Oficina aclara que los resultados comparativos
presentados, en donde se comparan cuatro compuestos de la invencién frente a
un Onico compuesto reportado en D1, sugieren gue esos cuatro compuestos tiene
mayor actividad y por lo tanto se pueden disminuir sus dosis de aplicacion. No
obstante, tal como ya se habia mencionado ese resultado, si bien involucra una
diferencia cuantitativa, no representa un salto cualitativo en la técnica, es decir no
represeita un efecto técnico sorrendente o inesperado, puesto gue ese
comportamiento, es el resuttado de una eleccidn de una materia sugerida en las
antericridades citadas. Mas aun es el resultado de un proceso ritinario, que
definitivamente no involucra la creatividad humana.

Pero ademas de eso, esta Oficina resalta que el solicitante olvida el documento
D3, el cual ensefa que el radical ciclopropilo en la posicién orto del grupo fenilo
puede estar sustituido por alquilo o haldégeno. De tal manera, gue el téenico medio
podria plantearse esas sustituciones como candidatas evidentes para lograr una
mejora en actividad. En otras palabras, a partir de las ensefianzas de los
documentos D1 y D3 se puede derivan d manera evidente los patrones
estructurales denegados, mas aun teniendo en cuenta gque dichas anterioridades
presenta a ese radical ciclopropilo coma  estructura fundamental de las
carboxamidas estudiadas, mas aun el documento D3 ensefia que sobre ase
radical ciclopropilo se pueden realizar pequefas sustituciones estructurales,
logrando igualmente actividad fungicida, posiblemente para aigunos casos mejor y
para otros no. Es este caso se encontré una mejora en actividad en un medio
bioidgica en particular, la cual no sorprende y no reprasenta un salto cualitativo en
ia técnica,

Fosteriormente el solicitante hace referencia al anexo 9;

(..} en ta presente demanda se adjunta ina declaracién juramentada por parte del soficitante. que
incluye un nirevo experimenio sobre of compueste especifico reciamada por ia Ralvindicacitn 4, en
donde ¢ vuelva g Magar 4 s mismos resultados. es decin, Gue independienfemente del grupo
parficular sscogida an la posicidn "Het” la sustituecidn del grupo ciclopropitc en posicién orlo dal
are eg la que permile dar fa mayor efectividad al compuesty. Esta resultado adicional no solo
demuestra a mayor efeclividad de dicho compuesia particlfar. sino gque, de huevn, confinma una
vez mas g regla de fa mecesidad de fa sustiucion del grupe oclopropiio. confirmando a
razonabilidad de dichos akore § resuftados para gensralizar sobre lodos Ios compusstos

,@“\



bien, D1 no habia divulgado especificamente una sustitucién sobre diche anillo, no
obstante, las ensefanzas del documento D3 complementan esta falencia. El
documento D3 ensefia &l mismo nlcleos central de carboxamida, divulga su
actividad fungicida y ademas indica que precisamente ese radical ciclopropilo
puede estar opcionalmente sustituido con radicales, que comprenden los mimos
significados que fos radicales R', R°y R” de la solicitud Colombiana en cuestion.
Se hace necesario resaitar que el documenta D3 presenta infarmacion suficiente
para que un técnico medio en la materia planteara especificamente sustituciones
sobre el radical ciclopropilo, justamente en busca de un mejor desempefio, es
decir, una mejora en actividad que no es sorprendente o no se traduce en un salto
clualitative en la tecnica. sino que corresponde a un resultado esperado, que se
reduce a diferencias cuantitativas en un modelo bioldgico especifico.

Ahora bien, tampoco se encuentra ninguna razan técnica para aceptar que €se
comportamiento puntual este presente en los de 100 compuestos denegados,
¢Por qué el solicitante tendria derecho a proteger estructuras para las cuales
descongce su actividad, por lo menos en un unice modelo bioldgico, es decir
contra un unico hongo® Esta Oficina considera injusto conceder proteccién a una
materia que s producto de una generalizacidn sin ningdn sustento técnico, es
decir auna especulativa.

Frente a ese aspecto a demandante indica que:

“Ahora, en & caso remolo gue of H. Magistrado no llegara a ia misma conclusion, es decir, gug no
s pudigse extender razonablemeants Jo estipilade por la regie creads de ia necesidad de fa
swshitucitn del gripo ciclopropito pera ablener mayor eficacia en fog compuastos def mismo fHipe
mas aitd de tos compuestos especificos cuyos resuitados de prushas han sido aportados, fo que no
se podrfa rebatir es que of compuesto de lg Relvindicacidn 4. es dacir, que as objsto de a
teclaracion mencionada, no solo 57 8s mas efectivo sina que &sl8 recfamado an una reivindicacion
indspendients, la Reivindicacidn 4. por lo que pueds sobrevivir indspendientementa. Es decir,
talrla resultados comprobados sobre la superioridad de diche compuesto da fa Reivindicacidn 4,
resuttadns superiores que como s& ha dicho. no se denvan de manera evidente dol estado dal arta,
¥ bor fo fanta comprandan mival inventiva,”

Ei solicitante continda indicando que:

"La SIC paregs no enlender que ta gustitrcidn sspecifics requerids en &l ciclopropilo, en ningln

momento evidenciada por ef arts previo, pero descrita por a solicitud en litigio, conlleva a un efacio
sotprendante, Esta actividad superior no se esperarfa, puesto que Supuestamants 6! ndcleo activo
de fos fungicidas do esta famifia ya se encuentra ampliamente descrita en &l arte previo, por lo que
podrla esperarse que todos Ips compuestos con este noclao actuasen de mansra similar, fo cual
defintivamenfe no es &f ¢aso. comn o demuastra Gnicamenta la presante invencion (..

{...} De fo anterior resilta que 1a soficitud en litigio, significa claramente un safto cualitativo en Ia
glaboracion de la regla tecnica. porgue aungque existe un amplio estado de a téonica gue define los
compuestos fungicidas, algunos diviigande compuestos con niclecs iguales, con esla invencion
ge encontrarcn caracteristicas especificas no antes evidenciadas. como gue la grasencia de la
sustitucidn especifica del gripo arilo en la posicidn oo con unt grupo oiclopropiia 8 Su vez
sustituido, presents una acividad fungicida rmucho mayor a bajas concenfraciones. Esfo significa
GUE 58 SRGUENTIG L RUCISG MES especkico que af sxistonic, pbIsnidndoss complesIos capaces
de fener una actividad fungicida a bajas concentfraciones, caracteristica ideal para este tipo de
sustancias.”

Sobre esta particular esta Superintendencia aclara a su despacho gue |z
reivindicacion 4, si bign no depende de la reivindicacion 1, Ja invencion y |a
protaccion hubiera astado marcada al tenor de la reivindicacion 1, gue es ia que
realmente define el objeto y el alcance de la invencidn. Mas aun siendo
completamente estrictos la reivindicacién 4 debid haber sido dependiente de |a
reivindicacion 1, puesto gue es une de los méas de 100 compuestos reclamados en
la reivindicarian 1 ee dacir asa comianacsto o anrianits commrandidm damten da |



ceniral de carboxamida, con un sustituyente ciclopropilo . que segun el documento
D1 podria estar opcionalmente sustituide y gue segln el documento 02 pusde
estar opcionalmente sustituide con halégeno o alguilo, entre otras opciones. Asi
entonces la persona medianamente vaersada en la materia tendria sugerencia
suficiente en &l arte previo para reconocer que ese radical ciclopropilo es vital para
la buena actividad fungida de esas carboxamidas y simplemente tendria que
ensayar algunos patrones de sustitucién especificos pero ya sugeridos, con la total
expectativa de éxito de encontrar muy buena actividad fungicida y en algunos
casos, en algunos modelos bicldgicos determinados encontrar un mejor
desempenn,

Se llama la atencion de su Despacho a que la actividad fungicida puede verse
alterada dependiendo del modelo bicldgico estudiado. Asi por ejemplo, los
coOmMpuUesios que mostraron buena actividad contra la Puccing recondita, puede no
tener muy buena actividad contra la Brofvtis. Asl que la actividad fungicida es
refativa al modelo y no es una consecuencia Unicamente relacionada con |a
estructura.

Sobre este argumento, esta Oficina ratifica una vez mas que la sustitucidn
especlfica requerida en el ciclopropilo si se encontraba sugerida en [os
documentos citados, especialmente en el documento D3, Dicha informacién
constituye una clara ensefanza para un técnico medio, la cual lo motivaria a
plantear estructuras en donde se mantuviera ese radical ciclopropilo
apcionalmente puede estar sustituido, las cuales mantendrian una actividad buena
fungicida.

Finalmente el solicitante argumenta que:

...} Tat como lo reconoce a SIC a5 swidente g superioridad de @8108 cOmpuestos en cuanta a su
actividad y como fo he referigo anteriormeants, fa solicitud en gl presanta unas rafvindicacionss
raducidas que describen las caracleristicas espscificas de los compuesios susliluidos en la
pasicidn ote por N cicloproplio & sy vez sushituide), an padicular la Relvindicacidn 4
ndependients, que incorpora un solo complesto ..}

Desds &l primer sxamen de patentabifidad, fa SIC mantiens ef argumento de gue log documentos
D1y 02 {03 er ef grimer gxamen de patentabilidad) muestran ensefianzas suficiantes, como lo es
&l nucleo central de 2-ciclopropfifanil-#H-pirazol carbozamida y las sustituciones o radicalss orto
arft sustituido comunes en esa estructura. para of desarrollo de manera obvia 10§ compusstos ds
la solficiiud en litigio. En este caso, 6l Examinador no Hene an cusenla que &f sustituyente especifico
requarido por la presents imeencidn, muestra un sallo en fa l&cnica, ya que era uyna parte de fa
estructurs quimica fundamental para obtener ung majora sustancial en la actividad fungicida, que
no se conocla ¥ no se hacla evidentfe del estadn dal arte (,.)"

Y resumen que:

"Winglin documento dal ante previo sugerfa of uso de una sustitucion sspecifica en a posicion orlo
dal anifo  aromalico  comprendida  por un grupe cidlopropitoe & su ver  sustiuido.
El uso del nioles 2-cicopropilfeni-4H-pirazol-a-carboxamida es cominments usadc en
compuestos de tpe fungicida, por 1o gque paquslios camitos espacllicos (de muchas posibilidades).
que presenten gctividad sorprendente flevan a ¢n saito en fa léonica "

Esta Oficina aclara a su despache que el efecto técnico encontrado no solo
demuestra una mejora producto de una actividad rutinaria, unicamente para cuatro
compuestos en particuiar en un modslo bicldgico determinade, sino que ademas
ese compaortamiento es producto de un patrdn estructural claramente sugerido
desde la anterioridades citadas. Se llama la atencidn una vez mas, en cuanto a
que la sustitucion de un ciclopropile epcionalmente sustituide en la posicién orto
del grupo fenilo, s& presenta como caracteristica técnica fundamental de las ya
conocidas carboxamidas fungicidas.
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modelo bigldgice estudiado, dado que ese comportamiento era el esperado segin
lo divulga el estado el arte y ademas, como ya se habla mencionado, la actividad
puede variar no solo como una consecuencia directa de la estructura, sino
dependiendo del modelo biclégico ensayado, asi que el comportamiento reportado
para un estudic particular no sugiere un comportamiento generalizado de actividad
fungicida mejorada.

Por todo lo anterior, la Superintendencia decidié negar el privilegio de patents a la
materia reclamada en |as refvindicaciones 1 a 6, folios 162 a 163,



