
hidustria y Cornercio 
S   RE R I N T E N D E N C IA 

Setor (a) (es) 
ALVARO CORREA ORDOfJEZ 
AVENIDA 82 NO 10-62, P.5 
BOGOTA D.C. 

Referencia RESOLUCION.: 
Fecha: 
Expediente: 
TrÆmite: 
Evento: 
Actuaciôn: 

CITACION NOTIFICACIO.N 

CORREO CERTIFICADO 

Radlcactón: 6-8282- -13-0 Fecha: 2012-05-23 10:29:15 
TrSmlte: 11 PATENTEIVU 
Evento: 378 FASENACIONALI 
ActuaclOn: 432 COMUNICACTOADM 
Destinatarlo: ALVARO CORREA ORDOFEZ- Folios I 

30264 
15/05/2012 
68282 
11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS 1 Y II 
378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I 
432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO 

Comedidamente le solicitopresentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 
00 Piso Tercero (3), de Is ciudad de Bogota D.C., dentro del tØmiino de chico (5) dlas 
hÆbiles contados a partir del envEo de la presente citaciOn, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 
p.m. jomada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución 
de Is referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nCimero de radicaciôn 
citado en el asunto. 

De no hacerse presente en el tØrrnino indicado anteriormente, la providencia en menciOn se 
notificarÆ por edicto, el cual se fijarÆ por el tØrmino de diez (10) dlas en el Centro de 
Documentaciôn e lnformaciOn. 

�Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrarÆ disponible en la pgina 
web de la Entidad desde el dia hØbil siguiente al de su notificación, (a cual podrÆ ser 
consultada desde un compütador con .acceso a Internet, en el pÆgina www.sic.gov.co, con el 
nCimero de resblución a travØs de. la opcion trÆrnites y servicios - de carØcter general 

- transversal - consulta actos administrativos y providencias. 
mnn 
En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso. 

Secretarfa General 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Sede Centro: Carrara 13 No. 27-00 p1508 3, 5, 7 y 10 PBX: 5870000 
Al contester favor indique el nUmero do ErImliSede CAN: Av. Carrara 50 No. 26-55 ht. 2 Tel 5880070 

radicaciOn consignado on ci sticker EJOURC8II Center 5920400 . Linea 018000-910165 
EJiwiWeb: www.sic.gov.co e-mail: lnfo@sic.gov.co 

EJJ011IBogotS D.C. Colombia 
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SUPERINIENDEN CI. A 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCION No: 30264 
Por ía cual se resuelve un recurso de reposicion 

Rad. PCT/06-8282 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
En ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 

34 del articulo 30 del Decreto 4886 de 2011, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que mediante ResoluciOn NO 47313 del 31 de agosto de 2031, Ia 

.. Superintendencia de industria y Comercio denegO la patente de invenciôn a Ia creaciOn 
� denominada "NUEVOS COMPUESTOS 2-PIRIDINILETILBENZAMIDA’, con 

fundamento en el articulo 18 de la DecisiOn 486 de la ComisiOn de Ia Comunidad 
Andina, al estimar que la misma no cumpliO con el requisito de nivel inventivo, por 
tratarse de un producto sugerido por el arte previo. 

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 29 de septiembre de 
2011, con el nCimero 06-008282-00011-0000, encoritrÆndose dentro del tØrmino S 

establecido para el efecto, el doctor Alvaro Correa OrdOæez, en su Al  de 
apoderado de la sociedad Bayer S.A.S., lnterpuso recurso de reposiciOn contra Ia citada 
resoluciOn, con fundamento en los argumentos que a continuaciOn se sintetizan: 

Como primera medida, el recurrente expresa su inconformidad contra Ia resoluciOn 

. 
proferida por esta Oficina argumentando que las anterioridades D2 y D3 no afØctan et 
nivel inventivo de la solicitud presentada, toda vez que no es posible derivarla de 
manera evidente a partir de las enseæanzas de tales documentos. S 

Para sustentar to expresado en el pÆrrafo anterior, el apoderado asevera que el 
examinador "...esta (sic) considerando que no existe nivel inventivo par el anÆlisis de 
un caso particular de cada uno de los documentos considerados. en el estado de Ia 
tØcnica (02 y 03) y a travØs de una aproximaciôn que en ningün momenta podria 
realizar el inventor, pues ninguno de los antecedentes revela el comportamiento que los 
sustituyentes tendrÆn en Ia capacidad fun gicida (sic) concluye errOneamente i que ’solo 
debian intercambiarse los grupos’, para Ilegar a las estructuras de Ia presente sollcitud" S 

(Fl. 265). Adicionalmente, argumenta que el examinador utilizO una sola de las posibles 
sustancias solicitadas para descartar el nivel inventivo, "a travØs de una aproximaciOn 
no natural de los documentos 02y 03, y luego invalida Ia evidencia tØcnica presentada 
porque no cubre todas las posibles sustancias requeridas en ía solicitud" (Fl. 265). 

De igual manera, menciona que los resultados allegados por la solicitante como 
respuesta del oficlo No. 07187, notificado por fijaciOn en lista el 04 de

 
junto. de 2010, 

demuestran que el compüesto 2 de la solicitud si presenta una actividad mejorada 
contra Alternaria Brassicae y Botrytis Cinerea en comparaciOn con el compuesto 40L . 
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Al contestar favor inthque el nOmero S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000 
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del ejemplo 5 contenido en la anterioridad D2. Del mismo modo, al comparar el 
compuesto 59 del documento D3 con el compuesto 2 de la invenciôn en estudio, se 
encontrO quo existe una mayor eficacia de los compuestos do la presente invención. 

En vista de Ia anterior, el recurrente observa que mediante los ensayos biolOgicos 
presentados se ha comprobado una actividad fungicida superior a la que presentan los 
compuestos divulgados en el estado del arte. Par to tanto, la presente solicitud posee 
nivel inventivo. 

,. A su vez, indica que en Ia DecisiOn 486 de 2000 y en el Manual Andino se establecen 
directrices a seguir para la presentaciOn de ensayos comparativos por parte del 
solicitante y, por to tanto, "debe entenderse quo los ensayos comparativos presentados 
en Ia solicitud so bacon dentro del contexto de Ia ’sustancia mÆs prOxima’.de las citadas 
en 02y en 03 a las correspondientes en Ia presente solicitud,., y esta corn paraciOn no 
solo debe entenderse como Ia cita de una mejova puntual del corn portamiento do uria 
do las sustancias, sino ademÆs coma prueba do que no era posible predecir ía 7:1.mejora 
de comportamiento por el camblo de sustituyente" (FL 267). 

Asimismo, afirma con relaciOn a D2 que en la presente solicitud el fragmento 2-piridilo 
no puede estar sustituido por un residuo haloalquito en la posiciOn 3A.."6"5.. y el 
fragmento fenhlo puede estar sustituido una sola vez, donde siempre seubicarª e67 Ia 
segunda posiciOn; dichas caracteristicas no se describen en la anterioridad D2, 
situaciOn que demuestra el esfuerzo reatizado para la identificaciOn de las 
caracteristicas de las sustancias activas presentadas en la solicitud do la referenda. 

� Por ültimo, et recurrente menciona que el estudio efectuado a la solicitud se hizo de una 
a 

manera retrospectiva, toda vez que en el arte previo no existe motivaciOn alguna que 
� indique a Pa persona medianamente versada en la materia a intercambiar los grupos del 

anillo fenilo al piridilo y viceversa, asi como predecir mejoras en Pa ac= de los 
nuevos compuestos objeto de Ia presente invenciOn. 

Par las justificaciones precedentes, el apoderado solicita a este Despacho quo se 
revoque la resoluciOn por media de la cual se denegO la patente y, en su lugar se 
proceda a la concesiOn de ía misma. 

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Eritidad procede a resolver el 
recurso de reposiciOn interpuesto en los siguientes tØrminos. . 

� En primera medida, esta Oficina desea aclarar at recurrente que en las anterioridades 
D2 y D3 se presentan fOrmulas Markush, las cuales coinciden con Ia "U 1a 
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Al contester favor indique el nmero S Sede Centro: Carrera 13 No. 27.00 plsos 2, 5, 7 y 10:PSXl 5870000 
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Markush de fOrmula (1) objeto de la presente solicitud Adicionalmente, tanto los 
compuestos de las anterioridades como los de la solicitud, presentan Ia misma 
actividad fungicida Par consiguiente, el objeto de la invenci6n presentada es & 
mismo que el observado en los documentos del estado del arte D2 y D3 

La siguiente tabla presenta la comparaciOn entre las estructuras l.. solicitud 
estudiada, y las reveladas en los docurnentos D2 y D3, los cuales representariel estado 
de la tØcnica:  

Soflcltud D2 

’;. 

N’ .,) . ..� 
>--- ’ r S 

14 - - r 

R = Cl R2 a R6= H X H 
.-

R=Cl Y=Cl 

NH 
C1 N 

cl 

De acuerdo con el cuadro anterior, se puede observar que la estructura de fOrmula 
. Markush presentada en la solicitud ya se habla divulgado en los documeritos D2 y 

D3 coma formas preferidas de la invenciOn y tanto en la estructura de Ia solicitud 
coma en las estructuras de las anterioridades se encuentran los mismos grupos 
funcionales, tales como el anillo correspondiente al grupo plridilo unido por Un alquik 
al grupo benzamida Por Ia tanto, en las anterioridades D2 y D3 ya se encontraban 
reveladas las estructuras Para los compuestos de fOrmula (1) presentaaos como 
objeto de la solicitud y, por ende, una persona medianamente versada en Ia materta 
tØcnica basÆndose en la informaciOn expuesta en los mencionados documentos, 
podrIa establecer de una manera obvia los compuestos de la solicitud �yuaótMdad....................  
fungicida, pues es la misma actividad que la presentada par los compuestcis dØ las 
anterioridades D2 y D3 

De igual manera, al considerarse los sigulentes significadospara los rad’cales 
sustituyentes R’ Cl, R2 a R5 = H, X H, R7 Cl, Y = Cl, este Despacho bs oerva que 
es posible obtener compuestos muy similares, por 10 que dichos significadbs tambiØn 
se encontraban sugeridos en las anterioridades mencionadas 
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Al contestar favor indique el numero S Sede Centro Carrera 13 No 27-00 pisos 2 5 7 y 1 PBX 5870000 
de radicación que se indite a continuatiOn Sede CAN Av. Carrera 50 No 26 55 kit 2 Tel 5737d20 
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Como consecuencia de 10 expuesto, los compuestos reivindicados en iÆsolicitud no 
representan un salto cualitativo en la tØcnica ya que presentan actividad fungicida, 
tat como los divulgados en el estado de la tØcnica. 

Asimismo, se aclara at recurrente que el presente anÆlssis a la solicitud se realizO 
con elfin de establecer si la solicitud en estudio presentaba nivel inventivo 0 no y 
dicho examen se efectuo segun to determinado en el artfculo 18 de Ia DecisiOn 486 

S de 2000, donde se establece que el analisis realizado debe ser fundamentado con 
tat de establecer la obviedad de derivar la materia de la solicitud con re5peÆto a i 
materia divulgada en las anterioridades 

Como consecuencia de 10 anterior, contrario a las afirmaciones del seflor recurrente, 
el analisis de nivel inventivo realizado a la solicitud presentada si es acorde con las 
disposiciones establecidas en el articulo 18 de la DecisiOn 486 de 2000, expedida 
por la ComisiOn de la Comunidad Andina, legislaciOn vigente y aplicable para et caso 
que nos ocupa 

Ahora bien, frente a la respuesta del Oficio No 07181 por parte del solicitante esta 
Oficina observa que a folio 243 del cuaderno administrativo se repo rta. Un ensayo en 
el cual, para efectuar la comparaciOn de la solicitud presentada con el estado de Ia 
tecnica, se utiliza un compuesto que no contlene cloro en el anitlo de benzamida, 
mientras que los compuestos expuestos en el documento D2 si poseen Ætomos de 
cloro en dicho anillo. Por lo tanto, dicha prueba no puede ser tomada. en .cuenta 
como evidencia de la actividad inventiva de los compuestos reivindicados. 

.: 

. Del mismo modo, en la tabla 1 (Fl 237) aparece un compuesto difererfle at que 
aparece en el anexo 1 (Fl 243), por 10 que no existe seguridad sobre cual es el 
compuesto at que hace referencia el solicitante Asimismo, segun los argumentos del 
solicitante esgrimidos reriglones debajo de la mencionada tabla (FI..:237.)-,’ 2

� 

Oficina puede concluir que el solicitante reduce los miles de compuestos que estÆn 
cobijados por Ia formula (I) de la primera reivindicaciOn de la solicitud estudiada a un 
Unico compuesto que ha ensayado frente a los miles de compuestos si�mUreSq.ue 
existen en el estado de la tOcnica Por tal motivo, es importante aclarar at solicitante 
que un unico ensayo no es representativo para demostrar la actividad inventiva de 
una invenciOn frente al estado de la tØcnica expuesto AdemÆs, tal como Se 
mencionO, los compuestos del documento D2 tambiØn resultaban altame-nte 
efectivos contra la Botrytis cinØrea 

De igual forma, este Despacho aprecia que el ensayo reportado en el ariexo 2 (Fl 
244), concluye que el compuesto del ejemplo 59 de D3 no tiene actividad frente a 
Botrytis cinØrea Sin embargo, en la pÆgina 32 de dicho documento se puede 
observar que dependiendo de los sustituyentes de los compuestos aIll revetados se 
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tiene mejor o peor control sobre Botrytis cinØrea Entonces, los compuestos 
enseæados en el documento D3 si tienen efectividad sobre Ia Botrytis cinØrea, 6.., cual 
desvirtua el resultado del ensayo presentado, toda vez que una persona 
medianamente versada en Ia materia tØcnica habria derivado de manera evidente 
que los compuestos de Ia anterioridad D3 Si eran e.fectivos contra ese 

Athcionalmente, los resultados de pruebas presentados no contienen Un tratamtentc 
estadistico estricto como para poder concluir que todos los compLiestos 

S reivindicados, particularmente aquellos en donde X es diferente de Cl, presentan una 
actividad fungicida cualitativamente distinta a los del estado de Ia tØcnica 

Es necesario anotar que Ia solicitante sOlo presento resultados de pruebas doricie los * 
compuestos contenlan un cloruro en el grupo piridilo, cuando en el capitulo 
reivindicatorto reclama compuestos en los que el grupo piridilo ten{a como 
sustituyentes grupos aiquilo, alcoxiimino - aiquilo, aiqueniloxitmino-alquilo 

y 

alquiniloxiimino- alquilo Tampoco aporto prueba alguna tendiente a demostrar que 
compuestos tan similares a los del estado de Ia tØcnica tengan una actividad 
cualitativamente mejor cuando los sustituyentes R2 

y R3 (tambien los sustttuyentes 
R4 

y 

R5) for man un carbociclo de 3, 4, 5 0 6 miembros 

En el mismo sentido, tampoco se observa evidencia sobre Ia actividadrnôjorada de 
las sales, N-Oxidos, complejos metÆlicos 

y 

metaloides, por lo que le resulta lOgco a 
esta Oficina afirmar que Ia persona medianamente versada en Ia materia tØcnica 
habrIa usÆdo las sales, complejos metÆlicos 

y 

metaloides de loscompuestos .. S 

. expuestos en las anterioridades D2 
y 

D3, pues es usual en qulmica suponØ:r que son H 
los grupos funcionales de Ia molØcula los que determinan Ia actividad pesticida 

Ahora bien, se debe aclarar al recurrente que el examen efectuado a Ia solicitud 
presentada fue realizado con base en Ia comparaciOn de las caracteristicas tØcnicas 
comunes en Ia solicitud 

y 

el estado de Ia tØcnica de donde se define Si 6i -1--66:v16, o no 
para Ia persona medianamente versada en Ia materia tØcnica Hegar a la invenciOn de 
Ia solicitud De tal forma, si las principales caracteristicas tØcnicas de Ia nvenciOn 
presentada se pueden derivar de manera evidente del estado de Ia tcnica, Ia 
solicitud no cumplirla con los requlsitos de patentabilidad 

En conclusiOn, esta Oficina reitera que el examen de patentabilidad reatizadoa Ia 
presente solicitud se encuentra en concordanca con lo establecido en el art1cuI 18 
de Ia decisiOn 486 de 2000, expedida por Ia ComisiOn de Ia Comunidad Andina pues, * 
en el caso en concreto, para una persona medianamente versada en Iamterla 
tØcnica resultaria obvio derivar los compuestos de Ia solicitud a partir, de las 
anterioridades D2 y D3 , toda vez que estas revelaban Ia misma estructura general 
Markush asi como los significados para los diversos radicales sustituyentes 
Tampoco se demostrO suficiente actividad para todos los compuŁstbs de Ia  
mencionada formula 

y solamente para tres de estos se presentarbn ensayos 
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