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

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

Para su comodidad el texto completo de la resoluciOn se encontrarÆ disponible en la pÆgina 
web de la Entidad desde el dia hØbil siguiente al de su notificación,  la cual podrª ser 
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pÆgina www.sic.gov.co, con el 
nümero de resolución a travØs de la opción trÆmites y servicios - de carÆcter general 
transversal - consulta actos administrativos y providencias. 

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 numero de Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5880070 

racticaciOn consignado en el sticker Call Center 5920400 . Linea 018000-910165 

Web: www.sic.gov.co e-mail: infosic.gov.co 

Bogota DC. Colombia 
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SUPERINTENDENCIA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCIÔN 1 6 546 
Por la cual so deniega una patente do invención 

Rad. PCT/05-59203 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 38 del 

artIculo 30 del Decreto 1687 de 2010, , 

CONSIDERANDO: 

PR!MERO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia el 17 dejunlo de 
. 2005 con el No 05059203-00000000, por la doctora Margarita Castellanos Abondano, en 

su calidad de apoderada de MERIAL LIMITED, entró a fase nacional la solicitud de 
patente de invenciÆn titulada "AVERMECTINA Bi Y DERIVADOS DE MONOSACARIDOS 
DE AVERMECTINA Bi QUE TIENEN UN SUSTITUYENTE ALCOXIMETILO EN LA 
POSICION 4" 04’ ", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP 2003/014613 del 
19 de diciembre de 2003. 

SEGUNDO: Que una vez efectuado el examen de forma, en cuanto los requisitos que 
debe reunir la solicitud y cumplidas las exigencias legales establecidas en la Decision 486 
de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tratado de CooperaciOn en materia de 
patentes (PCT), el reglamento y Pa Circular Unica de Pa Superintendencia de Industria y 
Comercia, Se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por 
parte de terceros. 

TERCERO: 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 Ia 
Decision 486 de la ComisiOn de Pa Comunidad Andina, se requiriO a Ia solicitante mediante 
Oficios N° 08493 y N° 09526, notificados el 24 de julio de 2009 y el 30 dejulio de 2010, 
para que se pronunciara sobre las objeciones realizadas a la falta de novedad y nivel 
inventivo. 

CUARTO: Que Pa solicitante, mediante escrito radicado el 21 de octubre de 2010, atendió 
de forma oportuna el requerimiento efectuado a Pa solicitud y presentô aclaraciones. AsI 
mismo, con el escrito del 21 de octubre la solicitante presentô nuevo capitulo 
reivindicatorio (FIs. 285 a 288), el cual se ajustO a las prescripciones establecidas en el 
articulo 34 de la Decision 486. 

QUINTO: Que segun Jo dispuesto en el artIculo 14 de la Decision 486 expedida por la 
ComisiOn de Pa Comunidad Andina se otorgarân patentes "( ... ) pare las invonciones, sean 
do producto o do procedimiento, on todos los cam pos de la tecnologIa, s/em pre quo Sean 
nuevas, ten gan n/vol inventivo y sean susceptibles do aplicaciOn industrial". 
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCION 6 T 46 0 
Par la cual se deniega una patente de invenciOn 

Rad. PCT/05-59203 

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones I a 6, contenidas en los folios 285 a 288, no 
cumplen con los req ulsitos de novedad y nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las 
siguientes consideraciones: 

6.1. Objeto do la invención. 

El objeto de la presente solicitud de patente de invenciôn consiste en compuestos 
derivados de Avermectina B1. 

Concretamente, las reivindicación 1-5: Un compuesto de formula I 

y la reivindicacion 6 a un pesticida que lo contiene 

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad proporcionar compuestos que 
tienen propiedades pesticidas, especialmente en el control de insectos y miembros del 
orden de la acarina. 

Para solucionar este problema tØcnico la solicitud en estudio proporciona los compuestos 
derivados de avermectina de formula I. 

6.2 Determinación del estado de  la tØcnica. 

6.2.1. Fecha determinante para el anÆlisis comparativo. 

La fecha de presentaciOn de la primera solicitud de patente de la cual se reivindica 
prioridad es el 20 de diciembre de 2002, que corresponde a la solicitud GB 0229804.0 

La fecha de prioridad fue tenida en cuenta para el examen de patentabilidad, segUn obra a 
folio 289 del expediente en estudio. 

6.2.2. Documentos del estado de la tØcnica. 

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes 
documentos, anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionados con la materia 
de la solicitud en estudio: 
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Par /a cual se deniega una patente de invenciOn 

Rad, PCT/05-59203 

No: Documento TItulo Fecha de publicación 

SHOP, W.L. ET.AL 
INTERNATIONAL Efficacy in sheep and 

D3 JOURNAL FOR pharmacokinetics in cattle that led 
1996 PARASITOLOGY, 26 to the selection of eprinomectic as a 

(11), PAGES 1227- topical endectocide for cattle’. 
1235,_XP002280645  
JONES, TODD K. ET 

AL JOURNAL OF 

D4 AGRICULTURAL ’Synthesis and Biological Activity 
AND FOOD of 4 a 4"-Disubstituded 1994 

CHEMISTRY Pages Avermectins’ 
1786-90, 

XP002280646  
TSUKAMOTO, 
YOSHIHISA ET Avermectin Chemistry and Action: 

05 
AL:.BIOORGANIC & 

ester-and ether-type candidate 2000 MEDICINAL photoaffinity probes’ CHEMISTRY 8. 
Pages 19-26  

6.2.3 lnformación derivada de los antecedentes 

El documento ’Shop, W.L. ET.AL International Journal for Parasitology’ (en adelante 
Ilamado D3), revela compuestos derivados de avermectina, los cuales tienen actividad 
coma agentes antiparasitarios en ganado. 

La publicaciOn ’Jones, Todd K. ET AL Journal of Agricultural And Food Chemistry’ (en 
adelante Ilamado D4), revela compuestos derivados de avermectina, los cuales tienen 
actividad como agentes antiparasitarios. 

La publicación ’Tsukamoto, Yoshihisa Ft AI:.Bioorganic & Medicinal Chemistry 8’ (en 
adelante Ilamado D5), hace referencia a compuestos derivados de avermectina Bla. 

6.3. Novedad. 

Segün lo dispuesto en el artIculo 16 de la DecisiÆn 486: 

’Una invención se considerarÆ nueva cuando no estÆ comprendida en el estado de la 

PÆgina 3 de 15 Sede Centro: Car. 13 No 27-00 Pisos 3, 4, 5 y 10 Conm. 5870000 
Sede CAN: Av, Carrera 50 No 27-55 bit. 2 Con. 5880234 

Fax: 5870284. Linea 018000-910165 
Web:jc,ov.co e-mail: nfosic.gov.co 

Bogota D.C. - Colombia 



--
-- . .--

Industria yComercio 
S UP ER I NT E N D E N CIA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCIÔN - 6 54.6 0 
Por Ia cual se deniega una patente de invención 

Rad. PCT/05-59203 

tØcnica. 

El estado de la tØcnica corn prenderÆ todo Jo quo haya sido accesible al pUblico par una 
descripción escrita u oral, utiización, cornercialización o cualq u/er otro media antes de 
la fecha de presentación de Ia .solicitud de patente  o, en su caso, de la prioridad 
reconocida. 

SOlo para el efecto de ía determinación de la novedad, tarnbiØn se con.siderarª dentro 
del estado de la tØcnica, el contenido de una solicitud de patente en trÆmite ante la 
oficina nacional competente, cuya fecha de presentaciOn o do prior/dad fuese anterior a 
la fecha de presentación o de prior/dad do la solicitud de patente quo se estuviese 
exarninando, siernpre quo dicho contenido estØ inc/u/do en la solicitud de fecha anterior 
cuando ella so pub//quo o hubiese transcurrido el plaza previsto en el artIculo 40." 

El Tribunal do Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho sobre este 
requisito, lo siguiente: 

"El requisito de novedad exige que la invención no estØ corn prendida on el estado do la 
tØcnica, el cual cornprende el conjunto de conocimientos tecnolOgicos accesibles al 
püblico antes de  la fecha de presentación do ía solicitud do patente o, en su caso, de la 
prioridad reconocida. 

Para la ap!icaciOn de este concepto, es /rnportante que 0/ estudio del estado de la 
tOcnica estØ basado en las caracteristicas o condiciones innovadoras del invento. 
En este sent/do, el "estado de la tØcnica estÆ constituido por todo lo quo antes de la 
fecha do presentación de Ia .solicitud so ha hecho accesible al püblico par una 

. descripción escrita u oral, par una utiIizaciôn o par cualquior otro media, en cualquier 
lugar del rnundo"1. Todo c/b, desde luego, considerando las exce pc/ones pre vistas en 
el artIculo 3 de la Dec/sian 344. 

En otras palabras, para que una invenciOn sea novedosa se requiero quo no estO 
corn prendida en el estado do la tOcnica, es decir, quo antes de ía fecha do presentación 
do la solicitud de patente o do Ia prior/dad reconocida, ni la innovación ni/os 
conocirnientos tØcnicos quo de ella so desprenden hayan sido accesibles al pUblico, 
entendiendo quo la difusiOn de ía información que se rnenciona debe ser detallada y 
suf/ciente para quo una persona versada en la mater/a pueda utilizaresa informaciOn a 
fin de explotar ía invenci6n"2. 

Para el caso que nos ocupa, la reivindicación I de la presente solicitud establece un 

1 SALVADOR, Jovani Carmen. Ambito de Protección de la  Patente, Tirant La Blanch, Valencia. 2002. En referencia al 
articulado reflejado en las diversas leyes nacionales etiropeas. 
2 Proceso 13-IP-2010 
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compuesto de formula I 

S 
En el documento D3 (FIs. 244 a 252) se divulga compuestos derivados de avermectina, los 
cuales tienen actividad como agentes antiparasitarios en ganado. 

Solicitud   Anterioridad D3  

- 

Al 

ii 

R2 y R3 juntos son un 
puentealquileno de  
miembros (Se forma 
una anillo 
tetrahidropiranhlo) 

 j 

CII, 

0 

0 

H 3C 
22 ZH
Corresponde al compuesto 
divulgado en la tabla 
(compuesto 4.41). folio 152 

 

Compuesto 36, Folio 248 

nesO 
Ri es alquilo C1-12 
(secbutilo) 0 

isopropi 0.  

T  

A-B es �CH=CH- ’If 

Por su parte, el documento D5 (FIs. 236 a 243) divulga compuestos derivados de 
avermectina B1 a. 

Ahora bien, al compara dicho documento con la solicitud en estudio, encontramos Jo 
siguiente: 

Solicitud  Anterioridad D5 
R2 es alquilo Ci- T 
12 sustituido por 
por ariloxi. 
nesO 

RI es alquilo C1 -
12 (secbutilo) 
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Por ía cual se deniega una patente de invenciOn 

Rad. PCT/05-59203 

A-13 es �C H = OH 
- - -: 

OH 0 
OH, 

00 

Folios 237 rompuestoCppuesto5a 

Tal como se expone en el anterior cuadro comparativo, se puede observar que los 
documentos 03 (Fl. 248, compuesto 36) y D5 (Fl. 237, compuesto 5a), ya divulgaban 
compuestos especificos reclamados baja la fOrmula I de la solicitud en estudlo. 

En consecuencia, a la luz de los documentos citados, los compuestos reclamados y 
divulgados en Ia presente solicitud, asI coma el pesticida que los contiene, no son nuevos. 

6.4. Nivel inventivo. 

SegUn Jo dispuesto en el arUculo 18 de la Decision 486 "Se considerarth que una invenciOn 
tiene nivel inventivo, si para una persona del of/do normalmente versada en ía  material 
tOcnica correspond/ente, esa invención no hubiese resultado obv/a n/ se hubiese derivado 
de manera evidente del estado de ía tOcnica". 

El estado de Ia tOcnica, al tenor de lo dispuesto en el articulo 16 de Ia misma Decision, 
comprende "todo /0 que haya s/do accesible alpUb//co, poruna descr/pciOn escr/ta u oral, 
ut/l/zac/On, comercializa c/On o cualqu/er otro med/o antes de la fecha de presentaciOn de 
ía solicitud  de patente o, en su caso, de la pr/or/dad reconocida" 
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho sabre este 
requisito, lo siguiente: 

"Como segundo requisito, adicional a! de la novedad, se ex/ge que ía invención tenga 
n/val inventivo, esto es, que imp/ique un salto cualitativo en re/ac/an con la tØcnica 
existente. Este requerimiento as desarro//ado par a! artIculo 4 de la Decision 344 qua 
presupone a/ requisito de n/yel inventivo al establecer que la invenciOn goza de dicho 
n/yel al no derivar de manera evidente del estado de la tØcnica, ni resuitar obvia para 
una persona entendida o versada en ía mater/a. 

Este requisito ofrece at examiriador la posibiidad de detorminar Si COn los 
conocim/entos tØcnicos qua exist/an al momento de la invenciOn, Se hubiese pod/do 
lie gar de manera evidente a ía misma, 0 Si el resultado hubiese s/do obvio para un 
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Por la cual se den/ego una patente do invención 

Rad. PCT/05-59203 

experto media en la materia de que Se trate, es decir, para una persona del oficio y 
normalmente versada en Ia materia tØcnica correspondiente. 

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia do la Comunidad And/na ha 
manifestado 10 siguiente: 

Con el requisito del nivel inventivo, /0 que so pretende es dotar al examinador tØcnico 
de un elemento que le permita afirmar o no si a la invenciOn objeto de estudio no so 
habrIa podido lie gar a partir do los conocimientos tØcnicos que existlan en ese 
momento dentro del estado de ía tØcnica...’. [9] 

En este orden do ideas, se puede conch/jr quo una invención goza de nivel inventivo 
cuando a los ojos de un experto medio en el asunto do que se trate, so necesita a/go 
mÆs que la simple aplicación do los conocimientos tØcnicos en Ia materia para Ile gar a 
el/a, es decir, quo de con formidad con el estado de la tØcnica ei invento no es 
consecuencia clara y directa de dicho estado. 

Este Tribunal, al respecto, man/fiesta que ’Tal y coma lo establece Gómez Segade ( ... ) 
el inventor debe reunir los mØritos quo le permitan atribuirse una patente, solo si la 
invención fruto de su investigaciOn y desarrolla creativo constituye un salto cualitativo 
en la elaboración de la regla tØcnica’, actividad intelectual minima que le permitirÆ que 

.su invonciOn no sea evidente (no obvia) del estado do la tØcnica. Es decir, quo con el 
requisito del nivel inventivo, /0 que Se pretende es dotar al examinador tOcnico de un 
elemonto quo Jo permita afirmar a no si a la invenciOn objeto de estudio no se habrIa 
podido lie gar a partir do los conocimientos tØcnicos quo existian on ese momento 
dentro del estado de la tØcnica (...) [111"’ 

Ahora bien, de acuerdo con los razonamientos efectuados con anterioridad, esta Oficina 
observa que, para la reivindicación 1 en donde se reclama un compuesto de formula I, 
cuando n es = 0 (derivados de avermectina BI monosacÆridos), el documento del estado 
de la tØcnica mÆs cercano es D3 (Fls. 244 a 252), y divulga compuestos derivados de 
avermectina que tienen actividad como agentes antiparasitarios en ganado. 

Al efectuar la correspondiente comparaciOn tØcnica fue posible concluir que existen las 
siguientes diferencias tØcnicas entre la materia reivindicada y las enseæanzas del estado 
de la tØcnica: 

3 PROCESO 110 -1 P- 2009 
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Solicitud D3  

OY....., 

CII, 

CII 

Diferencia con 
HO 

a actual 

H,N 
.o. 

I solicitud A 

compuesto 32 

0 
10 I 

I V9 H 

Ejemplo P.4. (folio 132) Ejemplo P.8 (Folio 136). IHO 
v 

Compuesto 36 

DondeR5essecbutilo e isqprppUo 

De otra parte, para la reivindicaciOn 1 en donde se reclama un compuesto de formula I, 
cuando n es = I (derivados de avermectina Bi disacÆridos) el documento del estado de la 
tØcnica mâs cercano es D4 (FIs 253 a 257), el cual dvuIga compuestos derivados de 
avermectina que tienen actividad como agentes antiparasitarios. 

Solicitud D4  

OH 

IF 

Diferencia con I 
la actual 0 

solicituci 

Compuestoli 
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Ejemplo P.1 (folio 129) 
(folio 144) 

Compuesto tabla 1, 1.6 

Es asi, como se puede observar que la solicitud en estudio se diferencia de las 
anterioridades D3 y D4 en los sustituyentes (R2) a nivel del grupo -oximetiloxi en la posicion 
4’ (derivados monosacÆridos) 04" (derivados disacÆridos) de la avermectina Bi. 

Sin embargo, esta diferencia no otorga un efecto tØcnico inesperado 0 una ventaja a los 
compuestos reclamados en esta solicitud, toda vez que no aparece en la solicitud que por 
ello presenten una mayor actividad antiparasitaria en comparación con los compuestos del 
estado de la tØcnica mâs cercano. 

Asi mismo, al revisar dentro de la descripción de la solicitud, encontramos que los 
compuestos 32 y 36 del documento D3 corresponden a los mismos compuestos 
divulgados en Ia descripciôn en Ia tabla 3 (compuesto 3.8, Fl. 148 y tabla 4 (compuesto 
4.41, Fl. 152). A su vez, el compuesto Ii del documento D4, es el mismo divulgado en la 

S 
tabla 1 (compuesto 1.8, F1.144); por lo tanto, nose puede reconocer nivel inventivo a la 
invención, en razôn a que los compuestos divulgados especificamente en cada uno de los 
documentos reseæados y que se encuentran claramente divulgados en la solicitud, segUn 
la descripción, poseen la misma actividad antiparasitaria especifica contra la Spodoptera 
littoralis, Heliothis virencens, Plutella xylostella, Diabrotica balteada, Tetranychus urticae, 
Clue los demÆs compuestos reclamados, en donde se varla la naturaleza de la sustitución 
sobre R2. 

El problema tØcnico objetivo de esta solicitud es la necesidad de compuestos derivados de 
avermectina BI como agentes antiparasitarios contra la Spodoptera littoralis, Heliothis 
virencens, Plutella xylostella, Diabrotica balteada, Tetranychus urticae, alternativos a los 
ya conocidos en el estado del arte. 

El experto en la materia, enfrentado al problerna tØcnico objetivo y conociendo el estado de 
Ia tØcnica (D3 y D4), hubiera sugerido, sin mucho esfuerzo de su parte, realizar diferentes 
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tipos de sustituciOn (R2) a nivel del grupo �oximetiloxi- ubicado sobre la la posiciôn 4’ o 4" 
de la avermectina BI (monosacârido o disacÆrido), para obtener mâs compuestos con la 
misnia actividad. 

De esa manera, la solucióri propuesta por esta solicitud en las reivindicaciones 1 a 5 es 
obvia y no tiene nivel inventivo. 

Por su parte, el pesticida de la reivindicación 6 no tiene nivel inventivo, porque el 
compuesto que to caracteriza no es inventivo 

6.5. Sobre la respuesta de la solicitante. 

En relaciôn con los argumentos de la solicitante, allegados con motivo de la notificación de 
fondo, se determinó que: 

Como primera medida, la solicitante menciona que: "Porfavornoten qua elexaminadorno 
senalO las reivindicaciones sobre las cuales hace ía objeción, aun asI se espera que con 
las modificaciones que se describen a continuación se supere esta objeción". Frente a lo 

anterior, la Oficina aclara qua el capitulo reivindicatorio presentado a folios 285 a 288, fue 
aceptado pars estudio, en razOn a que no ampliô el objeto de la solicitud inicialmente 
presentada. 

De la misma manera, es de resaltar que por omisiOn en el requerimiento emitido baja el 

oficio No 09526 (Fl. 272 a 277), notificado el 30 de julio de 2010, no se especificaron las 
reivindicaciones hacia las cuales se objetaba la concision del capitulo reivindicatorio. Sin 

embargo, el solicitante claramente puede determinar que las reivindicaciones sobre las 

cuales se objeta la concision eran la I y la 5, ya que las reivindicaciones 2, 3 y 4 
corresponden a una definición particular y muy especIfica de la reivindicaciOn 1. 

Ahora bien, a pesar de que el solicitante restringió el capitulo reivindicatorio en el radical 
R2 limitando el alcance de la solicitud, este Ultimo pliego reivindicatorio presents 
nuevamente problemas de concisiOn y claridad (ver folio 290) que ya hablan sido 

objetadas por este Despacho en el primer examen de fondo (Var folio 228), como (la no 
definiciOn apropiada de los tOrminos arilo, heteroarilo etc. dentro de la reivindicaciOn 1) y la 

introducción de disclaimers que no estÆn dentro del alcance de los compuestos de formula 

I; ademÆs, la reivindicación 5 del folio 287 no es Clara cuando Se define a R3 como aiquilo 

C18 el cual estâ sustituido, ya que at ser depend iente de la reivindicación 1, en Østa no se 

establece qua dicho grupo aiquilo C112 pueda estar sustituido. 
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Como resultado de Ia expuesto con anterioridad, Ia Oficina considera que el capItulo 
reivindicatorio modificado (FIs. 285 a 288) sigue presentando problemas de concision y, 
par lo tanto, no cumple con to estipulado en el articulo 30 de Ia DecisiOn 486 de la 
ComisiOn de la Comunidad Andina. 

En lo referente a la novedad, la interesada afirma que se estÆ presentando un nuevo 
pliego reivindicatorio, donde se han exciuldo las definiciones de los grupos R2 y R3 ( R2 
no puede ser un grupo alquilo sustituido por un grupo alcoxi), sabre las cuales recae la 
objeciOn del Examinador y adicionalmente, el alcance de los compuestos en las 
reivindicaciones presentadas se ha limitado ostensiblemente y son consistentes con los 
compuestos mencionados en los ejemplos P.1 a P.12 y tablas 1-4 de la solicitud, este 
Despacho acepta Ia novedad de la solicitud sobre la anterioridad D4, ya que en el iltimo 
pliego reivindicatorio R2 no se define coma un grupo alquilo sustituido par un grupo alcoxi. 
Sin embargo, tal coma se demuestra en el anÆlisis de patentabilidad realizado en la 
presente resolución, los documentos D3 y D5 revelan compuestos especIficos para 
cuando n es 0 (derivados monosacÆridos), los cuales anulan la novedad de las 
reivindicaciones 1,2 y 6 de la solicitud. 

AsI mismo, en relación con el nivel invento, la solicitante argumenta que no estØ de 
acuerdo con to rriencionado por la Oficina, pues los compuestos mencionados en las 
reivindicaciones de la presente solicitud son disimiles de los compuestos de las 
anterioridades D3 y D4, adicionalmente menciona que: 

"( ... ) las diferentes modificaciones a las reivindicaciones que se presentan ya no so 
� permiten  compuestos donde R2 posea un grupo alquilo sustituido por alcoxi. En el caso 

do D3, los compuestos mencionados en las reivindicaciones son diferentes, pues este 
documento describe compuestos que tienen un grupo amino sustituido en la posición 4" 
(Ver compuestos 41-50 do la tab/a 1) . AdemÆs, ninguno do los documentos 03 y D4 
proporciona sugerencia a motivación alguna a la modificación del sustituyente en la 
posición 4" para arribar a los compuestos de la presente solicitud". 

De la misma forma, con base en las enseæanzas de D3   D4, una persona versada en 
la materia tØcnica no esperaria quo con los compuestos do las presentes 
reivindicaciones puedan ser efectivos contra las pestes descritas en los ejern p/os: 
Spodoptora littoralis, He/lothis virencens, Plutella xyloste//a, Diabrotica balteada, 
Tetranychus urticae, por tanto que D3 so refiere a la act/v/dad do anÆlo gas de 
avermectina contra parÆsitos nemØtodos en ovefas (vere/primerpØrrafo do ía segunda 
columna de la pÆgina 1228). Por otro lado, D4 estâ re/acionado con la act/v/dad do 
der/vados de avermect/na contra las moscas (Ia mosca estable Stornoxys clac/trans, ver 
resumen y sección do procedirnientos experimentales). Estas pestes son 
sustancialmente diferentes de las pestes agrIco/as descritas en los ejem p/os bio/ógicos 
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de osta solicitud. Por e//o, con base en las descripciones de D3 y D4 una persona 
ver.sada en la mater/a no seria capaz de predecirla actividadbiolÆqica de los derivados 
de avermectina de Ipjsente invención contra esas pestes. �subrayas del original-. 

Haciendo Ønfasis en la afirmación anterior: Es ace ptado que el efecto de incorporar 
diferentes sustituyentes en compuestos biológicamente activos no es en general 
predecible. Por ejemplo los diferentes grupos definidos para el sustituyente R2 en la 
p05/c/6n 4" de los compuestos de la presente solicitud, pueden impartir caracterIsticas 
ünicas y gonerar ofectos impredecibles sobre las pro piedades biológicas, debido a las 
con figuraciones de tipo electrOnico, estØrico (espacial) y la solubiidad de los 
compuestos, que pueden tener de las mo/ecu/as. Esto es particularmente cierto 
considerando que la actividad biológica de los compuestos estÆ dirigida contra pestes 
que son diferentes de las pestes objetivo de los documentos citados. Las 
modificaciones estructurales no pueden ser consideradas obvias, ya que no hay 
InformaciOn disponible sobre el impacto que tales cambios pueden producir en la 
actividad farmacolOgica, enlace de receptores, actividad farmacocinOtica o select/v/dad 
para un receptor biológico especIfico. Por ello, s/ri enseæanza alguna o sugerencia del 
impacto de los distintos patrones de sustitución de los compuestos de las 
reivindicaciones modificadas de Ia presente, las mismas no pueden ser consideradas 
obvias sobre las enseæanzas de D3 o 04. 

Do lo anterior, este Despacho reitera que la diferencia de los compuestos de la actual 
solicitud con respecto los divulgados en el estado de la tØcnica, no generan un efecto 
tØcnico sorprendente. Si bien es cierto que en las modificaciones realizadas al capItulo 
reivindicatorio se ha eliminado el sustituyente ’alquilo sustituido por alcoxi1, para los 
actuales grupos propuestos como sustituyentes para R2, encontrarnos Ia siguiente: 

Para los compuestos cuando n = 0 (derivados de avermectina BI monosacaridos), el 
documento D3 divulga compuestos que se caracterizan portener actividad antiparasitaria 
sobre el ganado; especIficamente se encuentran los compuestos 32 y 36 de formulas: 

H, 

compuesto 32 compuesto 36 
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donde R25 es secbutilo o isopropilo. 

Estos mismos compuestos se encuentran divulgados expilcitamente dentro de la 
descripción de la  solicitud: 

n20y 

R3:4,,,,o 
0 

A 

tabla 3 compuesto 3.8 donde; 
R2 es CH2CH20CH3 
R3 es HidrOgeno, Q es hidrogeno. 
A-B es �CHCH-
Ri es sec-butilo o isopropilo. 
Folio 148 

RI 

0 11 

R2°y 
o)??,, 

F13 A 

qH-

Q 
10 

10 

Tabla 4 compuesto 4.41 donde: 
R2 y R3 juntos forman -CH2CH2CH2CH2-

A-B es �CH=CH-
RI es sec-butilo 0 isopropilo. 
Folio 152 

De otra parte, para los compuestos cuando n = I (derivados de avermectina Bi 
disacaridos), el documento D4 divulga compuestos que se caracterizan por tener actividad 
antiparasitaria; especIficamente, se encuentra el compuesto Ii de formula: 

Este mismo compuesto se encuentra divulgado explIcftamente dentro de la descripciOn de 
la solicitud: 

tabla I compuesto 1.8. donde: 
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R2 es CH2CH20CH3, R3 es hidrôgeno Q es hidrOgeno. 
A-B es �CHCH-
Ri es secbutiIo 
(FL 144) 

En este caso, teniendo en cuenta las anteriores argumentaciones, el Despacho no se 
encuentra do acuerdo con la solicitante en cuanto a que los documentos D3 y 04, 
plantean pestes sustancialmente diferentes a las pestes agrIcolas descritas en los 
ejemplos biolôgicos de esta solicitud y, como consecuencia, no se puede reconocer nivel 
inventivo a la misma, toda vez que los compuestos divulgados especificamente en cada 
uno de los documentos reseæados y que se encuentran claramente divulgados en la 
descripción de la solicitud en estudlo, poseen la misma actividad antiparasitaria especifica 
Clue los demÆs compuestos reclamados (donde se modifica R2) contra la Spodoptera 
littoralis, Heliothis virencens, Plutella xylostella, Diabrotica balteada, Tetranychus urticae. 
Por lo tanto, el experto en la materia puede sugerir con gran expectativa de Øxito 
modificaciones sobre este tipo de sustituyente (R2), lo cual es una prâctica comUn dentro 
de la quimica, para obtener mÆs compuestos con la misma actividad. 

Ahora bien, la solicitante tiene razón que es aceptado que el efecto de incorporar 
diferentes sustituyentes en compuestos biolOgicamente activos, no es en general 
predecible y quo dichas variaciones pueden impartir caracteristicas Unicas y generar 
efectos impredecibles. Sin embargo, este no es el caso de la actual solicitud, ya que 
teniendo en cuenta que los compuestos divulgados especIficamente en las anterioridades 
D3 y 04 (32 36 y ii), los cuales tambiØn se enseæan en Ia descripción de la actual 
solicitud de invención (compuestos 3.8,4.41 y 1.8, respectivamente), y presentan la 

10 misma actividad contra la Spodoptera littoralis Heliothis virencens, Plutella xylostella, 
Diabrotica balteada, Tetranychus urticae que los compuestos reivindicados donde la 
naturaleza de R2 es diferente, dichas variaciories so consideran obvias para el experto en 
la materia debido a la falta do evidencia de un aporte a Ia ya descrito en el estado do la 
tØcnica. 

Por lo anterior, este Despacho con el anÆlisis de patentabilidad realizado y los argumentos 
expuestos anteriormente, demuestra que la presente solicitud de patente invención, no 
cumple los requisitos de los artIculos 30, 16 y 18 de la Decision 486. 

En conclusion, teniendo en cuenta cue los argumentos de la solicitante no desvirtUan de 
manera alguna las objeciones a la atentabiIidad ya sustentada, el Superintendente de 
Industria y Comercio, 
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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a  la creaciôn titulada 
"AVERMECTINA BI Y DERIVADOS DE MONOSACARIDOS DE AVERMECTINA BI QUE 
TIENEN UN SUSTITUYENTE ALCOXIMETILO EN LA POSICION 4" 0 4’", 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a 
la doctora Margarita Castellanos Abondano, en su calidad de apoderada de MERIAL 
LIMITED o a quien haga sus veces, entregÆndole copia de la misma y advirtiØndole que 
contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y 
Comercio, el cual podrâ ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los 5 
dias hâbiles siguientes a ella. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Bogota D.C., a los 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMEI3.QIO, 

JOSE MIGUEL 

Doctora 
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO 
Calle 94 A No 7 A - 09. 
BogotØ D.C. 

Elaboró: Mario AndrØs Carvaj no. -1AC. 
Revisó: Doris Elena Polo C. 
Revisô: JosØ Luis Salaza 
Aprobó: JosØ Luis Londono. 

LA ALLE RESTREPO 
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