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. RECURSO via GUBERNATIVA

ESPIROCICLICGS OE LA 1-H-PIRROLIDIN-2,4-DIONA, CIS- nLCUKI‘SUSTITUIDO& C
AGENTES PESTICIDAS" a favor de BAYER CROPSCIENGE AG.

. QPOQRTUNIDAD OF LA HIPUGNACIDN

La Resolucidn No. 28656 del 31 de mayo de 2010, fua notificada meadiante edicto No.
11253 desfijado el veinticuatro (24) de junio de dos mil diez (2010}, por o que el término para
interponar &l recurss de raposicidn vence &) primero (013 de juio de dos mil disz {2010y, En
tohsecuandia, me encuentro dentro de 1a opartunidad legal.

MIT. 560.047,367-3
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M. LA DECIS!ION RECURRIDA

31 Mediante |a Resclucion obisio de la presente impugnacion, el Superintendente de
tndustria y Comercio decidio:

3.1.1  MNagar el privilegio de patente para la invencion "DERIVADOS ESPIRCCICLICOS DE
LA {-H-PIRRCLIDIN-2 4-THONA, CIS-ALCOXISUSTITUIDOS COMO AGENTES
PESTICIDAS

3z £nla parte motiva de {2 providencia, sg mensionaren Ios siguientes fundamentos:

321  "Visto lo anterior, se advierte que el compugsto refvindicade en la selicitud carece de
nivel inventiva, pordue a los 0jos de una persona narmalmente versada en ia materia,
ia obtencién de dichos compuestos seria ohvia a parti del canacimiente brindado por
el estado de la téenica.

322 [} A parir de las ensefianzas de U1 WO 98/05638) ¥ D2 (WO O1/74775] un tanica
medianameante versado en 18 materia habvia derivado de manera evidenis ef abjeto
redvindicado en la solicitud. La configuracidn cis o trans o mezcla ragémica del hexano
an la fdrmuta (1} de 1a solicitud existe de manera independients camo una positilidad
real desde hace mucho tiempo, desde cuando se dilucidaren |as propiedades guimicas
de los lwdmerps ¢is y trans de log cigloalcanos,

3.23  'Porlotante uwsar Ja configuracion cis o la configuracion trans o la mezcla racémic#
parte del conocimiento basice de un lecnico mediahamente versado en la materia:_'
decir, Un ticnico medianamente versadp ep la materia sabe que los cicloalcep
mresentan isomera cis y trans y la Separacidh de dichos isomeros se rea’lz
regulfarmente mediante procesos canocidos que no representan un salto cualitatiy ‘ éﬁ

ll"'

la técnica. La actividad de fos compusstes mostrados de) estado de 1a tecmcawe_'

."‘v"-
cualitativamente iguafl a [a de los refvindicados en la scligitud estudiada, 5‘_
R S
224 En consgeuencia, los compuestes relvindicados en la fresente solicitud carecen

nivel imventivo, razan por la cual no cumplen con lo dispuasts en & aticuln18 de la
Decisidn 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

Iv. OBJETO DEL RECURSO

De acusrdo con los argumentos que exponge a confinuacidn, solicite ateptamente a su
Despache lo siguienie:

o8}
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1 Revocar la Resolugion No, 2865¢ del 31 de mavo de 2010,
2. Conceder & privilegio de  patente de  invencidn  para “DERIVADOS

ESPIROCICLICOS DE LA 1-H-PIRROLIDIN-2,4-DIONA, CIS-ALCOXISUSTITUIDGS COMO
AGENTES PESTICIDAS" a favar de BAYER CROPSCIENCE AG

V. FUNDANENTOS DEL RECURSQ

Respefuasamenie me permito Jdisentic de v expueste por ese Despacho en la
Resolucién ohigto del presente recurso. En patticular, nas encontrames en desacuerds con el
andlisis de patentabilidad realizade por el Examinador y consideramoes que la presente solicitud
51 cumple con el requmuo rie nivel mventwo 'ral como se demostrard a continuagion.

5.1 La presernte Solicitud si tisng nivel inventivo

Asi entonces, el articulo 18 de |a Decision 486 sefala lo siguiente:

Articulo 18.- Se considerard que una invencidn tiene mivel inventivo, $1 para ung persona ded
oficio pormalmente versads en 3 materia teonisa correspondiente, esa invencidn no huhiese
resultado obvia ni se hubiese derivado de ranera evidente gel éstado de |a téonica, :

Consecugmtemsaits, ung imensién se considerard jnventiva si la misma no hubiess
resultado abvia a partir del arte previo, para una persona del oficio narmalmente versada en |
materia. Esto a su vez implica gue el Examinadaor a cargo de esta evaluacion debe colocarse e
el momanto exacto en el que el inventor buscaba resoiver ei problema tEenica contemplado e
[ soficiiud ¥ para el cual poseia ta literatura y & conpcimigntn disponibles en diche momento, :

Siguiendo entances los lingamientos de la Jurisprudencia aplicable al analisis del nivg
inventive de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad © Una Gumbrnacrén ¥
dos anterieridades pusde afectar dicho regquerimients de pa!entabmdad 5 una persona
‘medianamente versada en.la materia encuentra enssfianzas o sugerencias claras que le
indiguen como llegar a la invencidn reivindicada, Adicionatments se considara que una mejora
sustanmal un e=fecto inesparado o una veniaja con respecto al arte previo es un Inmclu de nweﬁ
inventive, par cuanfo aportan un salta lecnoldgica en la regla téchica.

A este respecto manifestamos nuestro desacuerdo ceon el andlisis llevade a cabo por el
Examinador y con las conclusionss del mismo y solicitamos atentamente tener por superada
dicha okjecion, con base en los argumentos que se presentan & continuagien:
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El Examinador afirma que los compuestos de la presente solicitud no representan Un
salte cuglitativo en 1z téenica v que la actividad de los compuestos mostrados del estada de la
tecnica es cualitativamente igual a la de los reivindicacdos en a solicitud estudiada,

Ahora bien, aungue el Manual Andino de Patentes no constituye un elementa vinculante
de la legislacion actual si representa una interpretacian de primera manoe de parte de la OMP|,
permitiendo dilucidar temas sobre los cuales se presentan dudas s lo large de! famite de
estudio de la solicitud y &n particular, con respecto al estudio de fonda. Por lo anterior,
consideramos que los principios y conclusiones alli contenidas resultan relevantes no sdlo para
el solicitante, el cual puede fener una idea mas clara sobre las particularidades del estudio de
fondo, sino también para los examinadores, de forma que tanto unos como otros puedan
gmplear el misma lenguaje v anticipar soluciones a problemas eventuales dentro del tramite de
una soficiud de patenis,

En vista de lo anterior, citamos apares del mencionado manual, et clual establece los
siguientes principios en cuanto & requerimienta de nived inventivo:

Sefala el manual enla pagina 82, numeral 10.8.1:
“a. {Cudndo un compuasto quimico o composicion guimica tienen nivel inventive?
- gl cormpuestoc tene ung estructura inesperada (coso poco frocuented; o,

- presenta un efecte inesperads, (es el caso mas fracuente sobre todo =i rs
compuesto €5 similar a otros del estado del técnica. € efecto inesperado puede 5@'}

completamente diferente de los descrites para 1os compuestos similares tDnﬂQIdDS,wﬁ s

bien ser igual pero con una mejora en lgs resultadoes). e
i

[subrayado fuera del texto)

En este seniido, aungue ks compuestos de la presente invencion puedan resultar
similer%s en'su estructura a 1os compusstos del arte previo, los mismas puedeh tener nivel
inventivo si conllevan una mejora en los resultados. Para dicha persona medianamente versada
en [a materia, €s claro que un compuesto que liene mejores resuitados representa un salto
Euaﬁtativo, aungue &ste s represents por un resultade numérico. La medicion es & madio para
determinar dicha superioridad, pero el resultado cualitativo es innegable: el isomearto resufta ser

‘mas efectivo,

For lo anteriar, g} Examinador no puede concluir que Iz abtencion de un isomerp 100%
cis no represemta un salte cualtative en la técnica, porgue dicho isomero cis muestra
superioridad sobre la mezcla cisftrans canacida en el arte previo. A este respecto, es relevants

-
|

/
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mencionar que ninguno de les documenios DT 6 D2 revela isémeros cis pures sino solamente
la mezola isomérica.

Entonces, iPor gué la persona medianamente versada en la materia habria de esperar
gue el isdmerg cis pure fuviera supeariorigad sobhre @ mezia cigdlrans y especiaimeants, clandoe
las anterioridades citadas por el Examinador no 1o ensefian asi?

La persona mediznamente versada sn |a materia sabe que diferancias estructurales
dentro de un campuesto pueden resultar en resultadoes significatives en cuanto a la interaceidn
tanto interna coma externa de dicho compuesto.

En ithea con lo anterior ¥ tal como se menciond en respuesta al oficio No, 9336 los
resultadas bivlégicos que se muestran en las paginas 98 a 119 de la descripeidn de la presente
solicitud permiten determinar que mientras el isdmera cisftrans 1-1-¢-22 de D1 muestra en &l
gensaye con Heliothis virescens (Ver tapla B pagina 101 de la descriprion de la presente
solicitud) un grado de destruecion del B5% despues de § dias, el compuestn i-c-2 de la
presente solicitud rmuestra un grado de destruccion de! 100%. Esto indica que la actividad
biologica del compuesto cis-puro es superior, Otros resultados similares son incluidos en el
‘. resto de ensayos reportados en las pdginas mencionadas.

[-f-2-22 conocido en D1 [-2-2 de acuerdo can la invencién
o Br
HiM -
s ﬂ
H,C—0O e H.C 5
CH,
o=
O CH, 0
o= {
0
4 CH,
CH,

Por 1o tante, solicitamos atentamente reconsiderar las conciusiones que llevaron a la
negacion de la patente, toda vez que ésfas estan pasando por alty que los compuestos de 1a
presents invencion si ofrecen un salto cualitative en 1a técnica v que por lo tante poseen nivel
inventivo.
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Vi. PETICION

Por tndo 1o anterior, solicite 3 ese Despacho o siguiente:

a8.1. Que al considerar lag razenes precedentes se revoque la decisiin contenida en ia
Resolucion No. 28656 del 31 de mayo de 2010, en cuanto resuelve negar el privilegio de
patente de invencién.

6.2 Que se otorgue @ priviegio de patenfe de  imvencién para: "DERIVADOS
ESPIROCICLICOS DE LA 1-H-PIRROLIDIN-2,4-DIONA, CIS-ALCOXISUSTITUIDOS COMO
AGENTES PESTICIDAS” a favar de BAYER CROPSCIENCE A,

Vil. NOMBRE ¥ DIRECCION
El nombre v la direccidn de 1as sociedades recurrentes son los sigutentes:

. BAYER CROPSCIENCE AG
Alfred-Naobel-Strasse 50,
40789 Monheim
Alemania

VIl NOTIFICACIONES

Despache o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 42, No. 72-35, piso 4°, y
civdad de Bogota, D.C.

Sefor Superintendente,

& 7 R
v (Flane, ﬂﬁ;ﬂé&ééiﬁ'g
. { UZ CLEMENGIA DE PAEZ

C.C. 35.458.5344 de Usaquén
TP.A. No 23555

COLO.13648-841.028-0
& Y IMELSUD-17ISTEWNP C 13549
No. M-2010-173876,MS



gue &l contanids del mismo es FiBM0,
En consiancia se firma esta diligancle.
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
RECURSQ

Radicacion No. (05-11651
Clasificacién Internaciona!l {IPC): ADINAZ/RE
Concepto Técnico No. 4166

Patente de Invencién Patente de Modeio de Utilidad [ ]
Via Nacional

Vla PCT (fase nacional) Cap.| ] Cap.l X
No. de solicitud internacional PCT/EPZ003/006980

Fecha de presentacion internacional 2003-07-01

Como resultado del examen definitive, realizado con fundamento en el articulo 48
de la Decision 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina, con motivo del
recurso interpuesto se le comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcion: folios 98 a 210 (como se radics inicialmente)

Reivindicaciones 1 a 4: folios 258 a 262 {como se modificd mediante oficic de
2009-11-20)

Pricridad; Alemania 102 31 333.4 de 2002-07-11

Memorial del recurso: folios 277 a 282 del expediente

2. Objeto de |2 invencidn

Titulo de la solicitud: Derivados espirociclicos de la 1-H-pirrolidin-2 4-diona, cis-
alcoxisustituidos como agentes pesticidas

El abiata de la presente goliciivd de patente de invencibn consiste en: compuestos
de la farmuia (1)

Enlaque X Y A, G, M, R1y RZ tienen los significados indicados en el folios 258
del expediente.
Tambien se reivindican compuestos de |as formulas (I1) y (VI1):
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La invencion se catalogd como ADTN43/38, segun la Clasificacién Internacional de
Patentes (IPC).

3. Fundamentos del recurso;

Con respecte al nivel inventivo &l recurrente expresa que :

“Sigmpendo emonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al analisis del ni inventivo de
una solicitud de patente, se considera que una anterioridad ¢ wna combinacion d dos anterioridades
puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianaments versada en la
materia encuentra ¢nsefianzas 0 sugerencias ¢laras que le indiquen cdmo llegar a la invencidn
reivindicada. Adicionalments se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperade o una
ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aportan un salto
tecnoldgice en la regla téonica.”

Agrega mas ademas el recurrente que:” En este sentido, aungue los compuestos de la
presente invencion puedan resultar similares en su esteuciura a los compuestos de! arte previo, los
mismos pueden lener nivel inventivo si conllevan una mejora en los resultados. Para dicha persona
metianamente versada en Ja materia, es claro gue un compuesto gue tiene mejores resultados
representa un salto ¢ualitativo, aunque éste se represente por un resultado numérico. La medicién ¢3
¢] medic para delerminar dicha superioridad, pero el resultado cualitativo es innegable: el isdmero
resulty ser mis efectivo.

Por Jo anteriot, €] Examinador no puede concluir que la obtencidn de un isdmero 100%

¢is po representa Un salto coalitative en la téenica, porque dicho isdmero cis muestra superioridad
sobre a mezela cisftrans conocida en el arte previo. A este respecto, es relevante mencionar que
ninguno de los documentos DI & 02 revela isdmeros cis puros sino solaments la mezcela isomérica.
Entonces, ;Por qué la persona medianamente versada en la materia habria de esperar que el {sémero
cis puro tuviera superioridad sobrve la mevla cisrans v especialmente, cuando las anterioridades
citadas por el Examipadaor no lo enseian asi?

La persona medianmmente versada en la materia sabe que diferencias estfuctorales dentro de un
compuesto pueden resultar en resultados significativos en cuanto a la interaccion tanto intetna comeo
externg de dicho compuesto.”

En este sentido es necesario resaltar gue la isomeria de los compuestos guimicos
de acuerdo a su estructura se conoce ampliamente an el estado de la técnica, al
igual que la forma de separar los isémeros, €n la misma soligitud en estudio se
hace esta indicacion (folio 103) y reivindicacion 2 (folio 261), de manara que a
sclicitud tiene por ohjeto un compuesto de formula | gue presenta iscmeria y de
cuya mezcla de isémeros, mediante procedimientos conocidos se realiza la
separacién de Jos mencionados isdmeros obteniéndose como =5 obvie el
correspondiente isdmero puro, ahora bien es evidente para una persona
medianamente versada en la materia a partir de D1 o D2 derivar los compuestos
de la solicitud y separar los respectivos isdmeros, de hecho D1 revela compuestos
come los de la solicitud en astudic, de igual forma determinar la actividad de cada
uno de ellcs es algo rutinario, es de conocimiento en el estado de la técnica que la
mezgla de isdmeros posee Una actividad menor con respecio a los iIsOmeros pures
¥ que entre ¢lios también se presenta mayor o menor actividad, Cabe anotar que



la actividad de los compuestos @s una propiedad inherente a los mismos y noc es
preducio de la invencian, por tanto se conoce el isémero ¢is de los compuestos v
establecer ia superioridad del isémero cis es solo el resultado de realizar las
pruebas rutinarias para determinar la actividad y pader establecer cusal de los
isomeros puros resulta mas activo, por tanio a partir del conocimiento en el arte
previo de compuestos del tipo de las 1-H-pirrclidin-2 4-diona espirociclicas, que
presentan isomeria y que poseen actividad acaricida, insecticida y herbicida, (01'Y
D2) se pueden derivar los compuestos de la soliciiud en estudio, el haber
encontrado que el isdmero cis tiene una mejor actividad frente a los compuestos
del arte previo no representa un salte en la regla técnica, pues la actividad
pesticida se conserva o es la misma que presentan los compuesios del estado de
la tecnica.

Ahora si bien es cierto que Ias diferencias estructurales dentro de un compuesto
pueden resultar significativas, en primer lugar estructuralmente se tieng el mismo
tipo de compuestos y compuestos analogos, de hecho aldn dentro de la misma
solicitud existen variaciones estructurales por los diferentes tipos de sustituyentes.
En segundo lugar ofra cosa es la disposicién espacial ¢ configuracional, que
corresponde @ la isomeria de los compuastos; realmente en este caso particular
no se da estg tipo de diferencias estructurales por cuanto se conocen lgs
compuestos de la solicitud, su estructura y de acuerdo con esta su isomeria y su
actividad, como ya se indico el encontrar que un isémero puro pressnta mayor
actividad frente a la mezcla de isdmeros no  constituye ningun resultado
sorprendente.

Con respecto a que:

“En linea con lp anterior y tal como se menciong en respuesta al oficio No. 9338 los
resultados biolbgicos que se muestran en las paginas 98 a 118 de la descripcion de |a
presente solicitud permiten determinar que mientras &l isdmero cisftrans 1-1-¢-22 de DI
muestra en &l ansayoc con Heliothis virescens {Ver tabla B pagina 101 de la descripcién de
la presente sclicitud) un grado de destruccion del 65% después de 6 dias, el compuesto -
¢-2 de la presente solicitud muestra un grado de destruccion del 100%. Esto indica que 1a
actividad bicldgica del compuesto cis-puro es superior. Otros resultades similares son
incluidos en el resto de ensayos reportados en las paginas mencionadas.
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For o tanto, solicitamos atentamente reconsiderar las conclugiones que llevaron a la
negacion de la patente, toda vez que éstas estan pasando por alto que [0s compuestos de
la presente invencidn si ofrecen un salto cualitativo en 1a técnica y que por o tanto poseen
nive! inventivo®

De acuerdo con 1o revelado y asi como lo indica el salicitante el ane previo ensefa
los compuestos de & solicitud, tabla D1 pg-85, de donde se desprende que se
conace el isémero pure puesto que alli se indica expresamente el tipo de isdmero,
su punto de fusién, de la misma forma el ejemplo citado por el recurrente,
compuesto 1-1-¢-22 en D1 frente al compuesto 1-c-2 de acuerdo con la invencion ,
confirma que se conocen los compuestos de la solicitud en estudio, compuestos
estrycturalmente iguales ¢ sea comresponde al misme isémere, de manera que en
primer lugar nc se puede afirmar gue se trate de acuerdo con U1 de la mezcia gde
isomero cis-trans, ahera bien si esto fuere asi, resulta evidente que se conoge la



mezcla de isémerps de los compuestes de Ja solicitud v por tanto también como
se indica en la solicitud solo se trata de separar los isdmeres por métodos
convencionales y luego establecer sus propiedades que es o que se ha hecho en
la presente solicitud, para luego indicar que el isémero cis presenta una msjor
actividad. Se reitera que en la solicitud en estudic se esta obteniendo compuestos
de formuia |, como mezcla de isédmerds a partir de los cuales se realiza una
separacion por métodos convencionales para obtener el isémero puro, procesos
que de la misma forma se revelan en los documentos D1 y D2.

Es decir, a partir de las ensefianzas de D1 y D2 un técnico medianamente versado
en la materia habria derivado de manera evidente sl objeto reivindicado en la
solicitud estudiada. La configuracién cis o trans © mezcia de isdmeros |, de acuerdo
a la estructura de los compuestos en la férmula {1} de |a sclicitud existe de manera
independiente como una posibilidad real desde hace mucho tiempo, desde cuando
se dilucidaron las propiedades quimicas de los isdmeros cis y trans de los
cicloalcanos, dicha isomeria corresponde a conocimientos basicos de la guimica
organica o quimica del carbono, gue establece este tipo de configuraciones para
compuestos gue presenten dobles enlaces carbono carhono o ciclos en su
estructura. Por lo tanto, usar la configuracién cis o la configuracién trans o la
mezcla de isémeros es parte del conocimiento basico de cualquier técnico
medianamente versade en la materia. Es decir, cualquisr técnico medianareante
versado en la materia sabe que los cicloalcanes presentan isomeria cis ytrans y la
separacion de dichos isdmeros se realiza regularmente mediante procesos
gonocidos gue ho representan un salto cualitativo en |a técnica. Ahora bien de ios
documentos del arte previo e deriva gue se conocen los compuestos como los de
la solicitug en estudio y compuesios analegos, con fa misma actividad, asi como ia
iIsomeria que presentan, ver tablas de los documentos citados, de forma tal que Ja
solicitud proporciona compuestos de formula |, a partir de los cuales por medio
conocides se han obtenido formas puras de os isdmeros y se ha encontrado que
el isbmero cis-posee un mejor actividad frente al mezcla de isémeros de dichos
complgstos, actividad mayor que no es preducto de la invencidn sing gue
corresponde a una propiedad inherente al compuesto, compuestos ya conocidos
en el arte previo como lo astablece el mismo recurrente en su mamoerial y como se
desprende de los documentos citados.

4. Conglusion:
En consecuencia y por todo |0 expuesio anteriormente, se¢ ratifica &l concepto
técrico 857 ¥ recomienda Negar las reivindicacionas: 1 a 4 de los folips 258 a 282

del expediente.

Bogota, D.C., 2010-11-17

CONCEPTO TECNICO EXAMINADCOR TECNICO
Na. 4166 Cédigp No. 202043




