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SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ResoLucioN No: 37617
Por la cual se deniega una patente de invencion

Rad. PCT/ 09-111587

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del articulo
3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 8 de octubre de 2009,
con el N° 09-111587-000000-0000, por la{s) sociedad(es) SUMIMOTO CHEMICAL
COMPANY LIMITED, entré a fase nacional la solicitud de patente de invencion titulada
“PROCESO PARA PRODUCIR COMPUESTOS PESTICIDAS DE BENZAMIDAS", que
corresponde a la soficitud internacional PCT/JP2008/057376 del 9 de abril de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N° 622 del 19 de noviembre de 2010, sin que se hubieran presentado oposiciones por
parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 3291, notificado por fijacion
en lista el 26 de febrero de 2013, se requirid a la solicitante en los términos del articulo 45 de la
Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las
observaciones de caracter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los
requisitos establecidos por esta Decision para la concesion de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 09-111587-00006-0000 del 27
de mayo de 2013, respondié oportunamente el requerimiento formulado y presentd nueva(s)
reivindicacion(es} 1 a 14 que remplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta
manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se acept6é el nuevo capitulo
reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el
articulo 34 de la Decisidon 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por la
Comision de la Comunidad Andina ‘Los paises miembros oforgardn patentes para las
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia,
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial."

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 14, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo
anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones;

6.1. Objeto de la invencién

El objeto de la presente solicitud de patente de invencidn se refiere a un proceso para producir
compuestos pesticidas tipo benzamidas, de formula (3).
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(1} (2) (3)

El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente se refiere a la necesidad de
disefiar nuevas benzamidas con actividad mejorada. Para solucionar ese problema técnico la
presente solicitud plantea un proceso para producir compuestos pesticidas tipo benzamidas

de formula (3), asi como los compuestos (1), (2) y (3a).
6.2. Determinacion del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 11 de abril de 2007, que corresponde a
la fecha de presentacidn de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de informacién con que se cuenta, se encontrd (encontraron) el (los)
siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

ftem | Documento Titulo Fecha de publicacion

Method for controlling particular insect
D1 |WO 03015518 |pests by applying anthranilamide | 27/febrero/2003
compounds
D2 | WO 0170671 Insecticidal anthranilamides 27/septiembre/2001

El documento D1 divulga derivados de formula () que tienen actividad plaguicida mejorada.

i i iblio?
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6.3. Nivel Inventivo.

Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la Decisién 486 “Se considerard 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”.

En el presente caso, el proceso reclamado en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo
en cuenta que la reivindicacion 1 esta referida a: "Un procesoc para producir compuestos
pesticidas de benzamidas de férmula (3)...

Caracterizado porque comprende hacer reaccionar un compuesto de anilina representado por
fa férmula (1) con un compuesto aldehido representado por fa formula (2)... y un solvente en
presencia de una compuesto quinona, y en donde la reaccion se lleva a cabo en el intervalo
de 0 a 150°C..."(Ver paginas 7 y 8 del radicado N° 09-111587-00006-0000)

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas esenciales de la
solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 1, y las reveladas en el (los)
-documento(s) D1 y D2 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla1
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Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invencion definida
en la reivindicacién 1 porque cualquiera de ellos ya habia divulgado procesos de sintesis de
antranilamidas con el mismo nucleo central que comprende la condensacion de una amina y
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un grupo carbonilo para la formacién del enlace amida correspondiente.

La diferencia entre la materia de D1 o D2 y el proceso de la presente solicitud radica en que
las anterioridades reaccionan un grupo amina con un cloruro de acilo, mientras que la
presente solicitud reacciona un grupo amina con un aldehido.

Sin embargo, no se observa ningan efecto técnico a causa de dicha diferencia puesto no se
encuentra evidencia técnica que muestre que el proceso reclamado sea mejor 0 cause una
mejora técnica que pueda entenderse como un efecto técnico inesperado o sorprendente.

De este modo, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invencidn se puede
formular asi: ¢,cémo obtener un proceso de sintesis de antranilamidas alternativo?

No obstante, la formacién de un enlace amida por condensacion entre un grupo amino y un
grupo aldehido en presencia de una quinona no sélo es un proceso equivalente al conocido
en la técnica, sino que es un conocimiento basico y comun para cualquier persona
medianamente versada en la materia. Incluso los mismos documentos citados ensefian
diversas alternativas para la formacion de dicho enlace.

Por lo tanto, la persona del oficio medianamente versada en la materia, tiene informacion
suficiente a partir de las ensefianzas del documento D1 o D2 y el conocimiento basico en
sintesis quimica, para plantear un proceso como el de esta solicitud, con la plena expectativa
de éxito en cuanto a obtener la formacién de un enlace amida e implicitamente la formacion
del derivado antranilamida.

En consecuencia, el proceso de la presente solicitud se deriva de manera evidente del arte
previo, no provoca ningln efecto técnico sorprendente o inesperado y carece de nivel
inventivo. De forma andloga, 1os compuestos reactantes de las reivindicaciones 3 y 8 tampoco
son inventivos.

La reivindicacion 12 por su parte estéa referida a “Un compuesto de amida representado por fa
formula (3a)..."(Ver pagina 11 del radicado N°(09-111587-00006-0000)

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas esenciales de la
solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 1, y las reveladas en el (los)
documento(s) D1 y D2 que representa(n) el estado de la técnica:
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Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invencion definida
en la reivindicacion 1 porque cualquiera de ellos ya habia divulgado compuestos de
antranilamida que comprenden el mismo nicleo central y que tienen excelente actividad frente
a artrépodos.

La diferencia entre la materia de D1 o D2 y el proceso de la presente solicitud radica en que
ninguna de las anterioridades divulga especificamente un radical -NH-COOR?® como
significados de sus radicales R2 o R3.

Sin embargo, no se observa ningun efecto técnico a causa de dicha diferencia puesto no se
encuentra evidencia técnica que muestre que el compuesto de formula (3a) sea mejor en
términos de una mejor actividad artropodicida que los conocidos en el arte. Mas atn, los
derivados ya conocidos desde D1 o D2 ya tenian una buena actividad frente a artrépodos.

De este modo, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: ¢ cémo obtener antranilamidas alternativas con actividad artropodicida?

No obstante, la inclusién del radical -NH-COOR? en un nucleo central de antranilamida ya
conocido se entiende como una practica comdn para cualquier persona medianamente
versada en fa materia, mas aun teniéndose en cuenta que la misma no causé algun efecto
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técnico en términos de actividad,

Por lo tanto, la persona del oficio medianamente versada en la materia, tiene informacion
suficiente a partir de las enseflanzas del documento D1 o D2 y su conocimiento bdsico, para
plantear un derivado afternativo que incluya el radical -NH-COOR? con la plena expectativa de
éxito en cuanto a obtener una buena actividad frente a artropodos para estructuras del tipo
antranifamida.

En consecuencia, el compuesto de férmula (3a), se deriva de manera evidente del arte previo,
no provoca ningun efecto técnico sorprendente o inesperado y carece de nivel inventivo. De
forma analoga, su proceso de obtencin tampoco es inventivo.

Esta Superintendencia aclara a la solicitante que el ensayo anexado no resulta ser suficiente
para demostrar el efecto técnico inesperado o sorprendente que respalde la altura inventiva
de la materia reclamada. El ensayo presentado es claramente escaso y no representativo de
la amplia cantidad de compuestos reclamados, mas adn, €s un ensayo aislado para un
sistema biologico muy especifico que no permite una extrapolacion directa a una generalidad
tan amplia. Notese que en el ejemplo presentado R4 es metilo, RS es cloro, R6 es CF3, R7 es
Cly R3 es metilo, mientras que las posibilidades de sustitucién del compuesto de formula (3a)
son claramente mucho mas amplias y variadas, de tal forma que la especificad estudiada es
insuficiente para pretender explicar que todas las estructuras reclamadas muestran el mismo
efecto.

Ahora:pien, el ejemplo presentado no solo es insuficiente en cuanto al nimero de compuestos
estudiados sino al disefio y presentacion de resuitados como tal. Se reitera que el modelo
blologlco se reduce a un sdlo sistema plaga-cultivo y que los resultados presentados se
muestran sin ningdn tipo de ajuste estadistico, de modo tal que no es posible asegurar que la
diferencia encontrada sea significativa. Se le recuerda a la solicitante que el efecto técnico
inesperado o sorprendente debe representar un salto cualitativo en la técnica y el ensayo
anexado no cumple a plenitud dicha exigencia.

De otra parte, se lama la atencién de la recurrente frente a que los productos del proceso de
la reivindicacioén 1, son muchos mas de los compuestos reclamados en la reivindicacién 12.
Es asr como se concluye gue la materia presentada en el nuevo capitulo reivindicatorio cubre

- . ho. soiamente los derivados de formula (3a) sino los derivados de la férmula (3) que

|mpl|C|tamente quedarian cubiertos.

En conclusién, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtdan de
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manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de
Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencidon a la creacion titulada “PROCESO
PARA PRODUCIR COMPUESTOS PESTICIDAS DE BENZAMIDAS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la(s) sociedad{es)
SUMIMOTO CHEMICAL COMPANY LIMITED, entregandole(s) copia de la misma y
advirtiéndole(s) que contra ella(s) procede el recurso de reposicion, ante el Superintendente de
Industria y Comercio, el cual podra ser interpuesto en €l momento de la notificacién o dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotd D.C., el 24 Jun 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TILLO

Dactor(a)
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
Info@castellanosyce.co

Elaboré: Sandra Isabel Calderon Rodriguez ¥
Revisé: Gloria Jacqueline Alfonsg Rozo
Revis6: Jose Luis Salazar Lopez ™

Aprob; Jose Luis Londofo Fernandez ¥
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