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

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mencion se
notificara por edicto, el cual se fijara por el término de diez (10) dias en el Centro de
Documentacién e Informacion.

Para su comodidad el texto completo de la resolucién se encontrara disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habil siguiente al de su notificacion, la cual podra ser
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el
numero de resolucion a través de la opcidn servicios en linea bases de datos - otros
servicios - consulta actos administrativos.

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

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 3, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Al contestar favor indique el nimero de Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5880070
radicacion consignado en e} sticker Call Center 6513240 . Linea 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mait: info@sic.gov.co
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Por la cual se deniega una patente de-invencion

Rad. PCT/05-066876

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

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 7 de julio
de 2005, con el'No. 05 - 066876, por el doctor Luis Patifio Leyva, en su calidad de
apoderado de BAYER CROPSCIENCE GMBH, entré a fase nacional la solicitud
de patente de invencion titulada “DERIVADOS DE BENZOILO SUSTITUIDOS
COMO HERBICIDAS", que corresponde a la solicitud internacional
PCT/EP2003/014129 del 12 de diciembre de 2003. '

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma, en cuanto a los requisitos que
debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordeno6 publicar el
extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.
TERCERO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 3 de abril de 2008,
informé el cambio de razén social de Bayer CropScience GmbH a Bayer
CropScience AG., el cual se encontré que reune los requisitos legales.

CUARTO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontro que la
invencion no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en
el articulo 45 de la Decision 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina, se
requirid al solicitante mediante Oficio No. 10924, notificado el 29 de agosto de
2008, Oficio No. 715, notificado el 23 de enero de 2009 y Oficio No. 168,
notificado el 8 de enero de 2010, para que se pronunciara sobre las objeciones
efectuadas a la solicitud. ‘

QUINTO: Que el solicitante, mediante escritos radicados el 21 de noviembre de
2008, el 16 de abril de 2009 y el 26 de marzo de 2010, atendié oportunamente los
requerimientos formulados y presentd aclaraciones. Con la respuesta del 16 de
abril de 2009, allegd un nuevo capitulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las
prescripciones éstablecidas en el articulo 34 de la mencionada Decision 486.

SEXTO: Que segun lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por
la Comision de la Comunidad Andina se otorgaran patentes “(...) para las
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la
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tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles
de aplicacion industrial”. ’

SEPTIMO: Que las nuevas reivindicaciones /1 a 3, contenidas en los folios 219 y
220, no cumplen con el requisito dé nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con
las siguientes consideraciones:

7.1. Objeto de la invencion

El objeto de la presente solicitud se refiere a la formula general (1):

Especificamente, las reivindicaciones 1 a 3 consisten en una férmula general (1) o
sus sales, con sus respectivos sustituyentes.

Segun el capitulo descriptivo “[e]l invento se refiere al sector técnico de los
herbicidas, en particular al de los herbicidas seleccionados entre el conjunto
formado por benzoil-ciclohexanodionas y benzoil-pirazoles para la represion
selectiva de las malezas y malas hierbas en cultivos de plantas utiles, en
particular en cultivos de arroz”

7.2 Determinacion del estado de la técnica
7.2.1. Fecha determinante para el analisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 9 de enero de 2003, que
corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud DE No.
103 01 110.2.

La fecha de la prioridad fue tenida en cuenta para el estudio de patentabilidad,
segun obra en el folio 237 del expediente en estudio.

7.2.2. Documentos del estado de la técmica

Consuitadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontré el
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documento WO  02/18331 A1, titulado “HERBICIDAL BENZOYL
CYCLOHEXANDIONA", con fecha de publicacion del 7 de marzo de 2002,
anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionado con la materia de la
solicitud en estudio. ,

7.3. Nivel inventivo

Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la Decision 486 "se considerara que una
invencion tiene nivel inventivo, si para una ‘persona del oficio normalmente
versada en la materia técnica correspondiente, esa invencion no hubiese
resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la
técnica".

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el articulo 16 de la misma
Decision, comprende ‘“todo lo que haya sido accesible al publico, por una
descripcion escrita u oral, utilizaciéon, comercializacion o cualquier otro medio
antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la
prioridad reconocida”. ,

E! Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho sobre
este requisito, lo siguiente: '

“‘Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la
invencion tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en
relacion con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el
articulo 4 de la Decision 344 que presupone el requisito de nivel inventivo
al establecer que la invencion goza de dicho nivel al no derivar de manera
evidente del estado de la técnica, ni resuftar obvia para una persona
entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar'si con 10s
conocimientos técnicos que existian al momento de la invencion, se
hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado
hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de qué se trate, es
decir, para una persona del oficio y norma/mente versada en la materia
técnica correspondiente. \

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
ha manifestado /o siguiente:

‘Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al
examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la
invencion objeto de estudio no se habria podido llegar a partir de los
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conocimientos técnicos que existian en ese momento dentro del estado de
la técnica...”. [9]

En este orden de ideas, se puede concluir que una invencion goza de nivel
inventivo cuando a los ofos de un experto medio en el asunto de que se
trate, se hecesita algo mas que la simple aplicacion de los conocimientos
tecnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con

el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de
dicho estado. .

1

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que ‘Tal y como lo establece Gomez
Segade (...) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse
una patente, solo si la invencion fruto de su investigacion,y desarrollo
creativo constituye ‘un salto cualitativo en la elaboracion de la regla
técnica’, actividad intelectual minima que le permitira que su invencion no
sea evidente (no obvia) del estado de fa técnica. Es decir, que con el
requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador
técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invencion objeto
de estudio no se habria podido llegar a partir de los conocimientos técnicos
que existian en ese momento dentro del estado de la técnica (...)".[11]"

Visto lo anterior, se advierte que los compuestos reivindicados en la solicitud
carecen de nivel inventivo, porque a los ojos de una persona del oficio
normalmente versada en la materia técnica, la obtencion seria obvia a partir del
conocimiento brindado por el estado de,la técnica.

En efecto, la anterioridad D1 divuiga compuestos derivados de
benzoilciclohexanodionas, de la féormula estructural (1). Este documento ensena la
estructura basica de los compuestos de formula 1, presentados en la solicitud, ya
que divulga el grupo 2-(fenilcarbonil) ciclohexano-1,3 diona (figura 1).

Figura 1

Adicionalmente, las sustituciones presentadas en la solicitud, para el fenilo,
coinciden con las sustituciones planteadas por D1, ya que en la solicitud se
]

+
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presentan los radicales sustituyentes R1 y R2, los cuales pueden tomar el
significado de halégeno, alquilo, haloalquilo, cicloalquilo y funciones que
involucran el grupo sulfonil, al igual que' en la anterioridad D1.

Por lo tanto, para una persona del oficio normalmente versada en la materia
técnica, es posible deducir los compuestos que se presentan en la solicitud a
partir de las ensefanzas divulgadas en la anterioridad D1.

En consecuencia, los compuestos reivindicados no tienen nivel inventivo, razdn
por la no cumplen con lo dispuesto en el articulo 18 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina.

7.4. Respuesta a los argumentos del solicitante
Con relacion a los argumentos del solicitante, allegados con motivo de la
notificacién de fondo, se determino6 que:

El solicitante en su respuesta presenta unos datos bioloégicos y al respecto
argumenta que ‘[llos ejemplos comparativos se llevaron a cabo utilizando las
mismas condiciones reveladas en la,solicitud. Estos ejemplos demuestran que los
compuestos aca reivindicados presentan elevada actividad herbicida contra un
amplio rango de malezas en relacion a los compuestos conocidos en el arte
previo (...)".

Cabe anotar, que ciertamente el solicitante allega una serie de ensayos
comparativos entre los compuestos revelados en D1 con respecto a los
compuestos mas semejantes presentados en la solicitud. Sin embargo, en dichos
ensayos, solamente se consideran compuestos que poseen el radical
tetrahidrofuranilo a manera del radical "Het", sin tener en cuenta las otras
opciones de sustitucion que se plantean, como son tetrahidropiranilo y 1,3
dioxano-5-il, Y-S(O)n como significado de “X", ni se consideran las otras
sustituciones para el radical R2, que no presentan el grupo suifa. Por lo tanto,
dichos ensayos no constituyen evidencia suficiente para establecer que los
compuestos de la invencion representan un salto cualitativo en el estado de la
técnica, razén por la cual la solicitud definitivamente carece de nivel inventivo.

En conclusion, teniendo en cuenta que los argumentos del solicitante no
desvirtuan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el
Superintendente de Industria y Comercio,

+
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencion a la creacion titulada
"DERIVADOS DE BENZOILO SUSTITUIDOS COMO HERBICIDAS™.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucion al doctor Luis Patifio Leyva, en su calidad de apoderado de BAYER
CROPSCIENCE AG., o a quien haga sus veces, entregandole copia de la misma
y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposicion, ante el
Superintendente de Industria y Comercio, el cual podra ser interpuesto en el
momento de la notificacion o dentro de los 5 dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE@ 5 J}{N
Dada en Bogota D.C.,alos &7 =~ "V

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),

G&A CARL O MARCENARO JIMENEZ

Doctor

LUIS PATINO LEYVA
Calle 94 ANo. 7 A - 09
Bogota D C.

202067

i
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