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Por la cual se deniega una Patente de Invencion
LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del
articulo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 8 de octubre de 2021 con el N°
NC2021/0013450, por NISSAN CHEMICAL CORPORATION, entr6 a fase nacional la
solicitud de patente de invencion titulada “CRISTAL DE COMPUESTO DE AMIDA
HETEROCICLICA Y METODO PARA PRODUCIR EL MISMO”, que corresponde a la
solicitud internacional PCT/JP2020/011226 del 13 de marzo de 2020.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 957 el 29 de
marzo de 2022, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio No. 10121 de 27 de junio de 2025, se
requirio al solicitante en los términos del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision 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.

Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el No. NC2021/0013450 del 05 de
noviembre de 2025 respondié oportunamente el requerimiento formulado, adicionalmente
no presenta modificaciones a las reivindicaciones. Por lo tanto, se tendra en cuenta el
capitulo reivindicatorio radicado el 19 de diciembre de 2024 bajo el numero
NC2021/0013450, tendiendo en cuenta que se ajusta a las prescripciones contenidas en el
articulo 34 de la Decision 486.

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 otorgaran 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 aplicacién industrial.”

Que en el presente caso la reivindicacion 1 incluida en el radicado bajo el No.
NC2021/0013450 del 19 de diciembre de 2024, no cumplen los requisitos indicados. Lo
anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Objeto de lainvencion

El problema planteado consiste en la necesidad de obtener un compuesto de amida
heterociclica que es Gtil como herbicida.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea un cristal del

compuesto [(isopropilsulfonil)metil] -N-(5-metil-1,3,4- oxadiazol-2-il)-5- (trifluorometil)-
[1,2,4] triazol [4,3-a] piridina-8-carboxamida.

Pagina 1 de 9

canales: Teléfono en Bogotd: 601 592 04 00 - Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165
Direccidn: carrera 13 #27-00 piso 3, Bogota D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00

Sefior ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes Q
www.sic.gov.co - e-mail: contactenos@sic.gov.co —

mos con el medio ambiente

al usar menos papel contribui-



Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolucién N° 9712
Ref. Expediente N° NC2021/0013450

Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 15 de marzo de 2019, que
corresponde a la fecha de presentacién de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de publicacion
D3 JP2016153397A “Herbicidal composition” 25 de agosto de 2016
“Cyclic n-carboxamide
D4 WO02017023515A1 compounds useful as 09 de febrero de 2017
herbicides”

D3! divulga una composicidn herbicida altamente efectiva y un método herbicida que
contiene un compuesto de amida heterociclica especifica, un herbicida conocido como
ingrediente activo (Resumen).

D42 divulga composiciones que contienen los compuestos de Férmula (1) y métodos para
controlar la vegetacién no deseada que comprenden poner en contacto la vegetacion no
deseada o su entorno con una cantidad eficaz de un compuesto o una composicion de la
invenciéon (Resumen).

Examen de Patentabilidad

De acuerdo con lo establecido en el articulo 14 de la Decision 486 de 2000 de la Comision
de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto
de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuacion el andlisis de los requisitos
de patentabilidad.

Nivel Inventivo

Teniendo en cuenta lo sefialado en el articulo 18 de la Decision 486 de 2000 de la
Comisién de la Comunidad Andina, la reivindicacion independiente 1 (NC2021/0013450
del 19 de diciembre de 2024) refiere a: “Un cristal de un compuesto de amida heterociclica
representado por la Formula (1), (...)". A continuacion, se presenta la tabla comparativa
entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERISTICAS
ESENCIALES
Un cristal de un compuesto de
amida heterociclica representado

D3 D4

Compuesto de férmula Compuesto de formula 1

por la Férmula (1), N-N X N-N yv2 .
(o
N~-N o nN-N O 0 CH3 Rqa,< \ /N la R >—\/
H3C"</O/H\ / >\/S‘( OJ\I;! | N>‘R Q! I R NgS
H ‘ /N CHs R3 7 ,\’45 )§
o 6 (R?), N Y

thttps://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/056761017/publication/JP2016153397A?q=pn%3DJP2016153397A
2https://patents.google.com/patent/W02017023515A1/en
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N-N o NN 050 CHs 0 Ph(2-SOMe)
Hyc— | i 3 S
A A~ .
H | P - (Me-4)Ph
o t“
PAg. 26, Par. 0065, N/\ ;
Compuesto A-12 H
(Tabla 1, tabla 2)
(Rev. 1)
gue tiene picos en un angulo de Polimorfo de compuesto de
difraccion 26 de 7,29 £ 0,2, 12,62 férmula | que presenta un patrén
+0,2,14,13+0,2, 17,51+ 0,2, de difraccién de rayos X .
18,64 £ 0,2, 19,03 + 0,2, 20,56 +
0.2,20,89+0,2,21,76 £ 0,2, (Pag. 19, linea 29-30)
23,37 £ 0,2, 25,41 +0,2, 27,70 +
0,2y 30,34 + 0,2 en difraccion de
rayos X en polvo con rayos Cu-
Ka:
Punto de fusién Punto de fusién
216 °C a 218 °C. 182 a 184°C
(Pag. 26, Parr. 0065)

D3 es considerado como el estado de la técnica més cercano a la invencién definida en
la reivindicacion 1, ya que divulga el compuesto 3-((isopropilsulfonil)metil)-N-(5-metil-
1,3,4-oxadiazol-2-il)-5-(trifluorometil)-[1,2,4]triazolo[4,3-a] piridina-8-carboxamida de
férmula A-12 (Pag. 26, Parr. 0065) con un punto de fusion 182 a 184°C.

La diferencia entre la invencion definida entre la reivindicacion 1 y el compuesto divulgado
en D3, consiste en especificar una forma cristalina que tiene los picos de difraccién 20 de
7.29°+0.2,12.62°+0.2,14.13°+0.2,17.51°+£0.2,18.64 °+0.2,19.03 ° + 0.2, 20.56
°+0.2,20.89°+0.2,21.76 ° £ 0.2,23.37°+0.2,25.41°+0.2,27.70°+£ 0.2y 30.34 °
0.2 y un punto de fusion de 216°C a 218°C.

No hay evidencia de que especificar una forma cristalina, determinar su patron de
difraccién de rayos X y punto de fusion, proporcione un compuesto con algun efecto
técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D3, puesto que la actividad
herbicida del compuesto | ya habia sido previsto en dicho documento (Resumen).

Es importante destacar que el solicitante presenta resultados como anexos bajo el
radicado NC2021/0013450 del 29 de mayo de 2024, donde se observa el empleo del
compuesto (1) con diferentes surfactantes, se evidencia que en la tabla 2, a una
concentracion de 50 g/ha, la forma cristalina alcanza un 93% de inhibicion, mientras que
la forma amorfa llega al 100% de inhibicion. Ademas, no se evidencia una efecto
diferencial del cristal a todas las concentraciones descritas tanto en la tabla 2 como en la
tabla 3. Por lo tanto, no es posible atribuir exclusivamente el efecto mejorador a la
caracteristica distintiva.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: ¢ Como modificar el compuesto 1 conocido en D3 con el fin de proporcionar
un cristal del compuesto?

Sin embargo, el obtener cristales de compuestos herbicidas para mejorar la actividad
biolégica, ya esta divulgado en D4 que se refiere a compuesto de férmula 1 (Rev. 1) que
presenta actividad herbicida para el control de la vegetacion indeseable y pueden
presentarse en formas cristalinas que representan esencialmente un tipo de cristal Unico
0 una mezcla de polimorfos. Los polimorfos pueden diferir en propiedades quimicas,
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fisicas y biolégicas tales como forma cristalina, densidad, dureza, color, estabilidad
guimica, punto de fusion, higroscopicidad, suspensibilidad, velocidad de disolucién vy
disponibilidad biolégica. Un experto en la materia apreciard que un polimorfo de un
compuesto de formula 1 puede exhibir efectos beneficiosos por ejemplo, idoneidad para
la preparacion de formulaciones utiles, rendimiento biologico mejorado en relacién con
otro polimorfo o una mezcla de polimorfos del mismo compuesto de Formula 1 (Pag. 20,
linea 2-7).

(o] Ph(2-50Me)

v
(Me-4)Ph
N
>=o

N
H

Ademas, se aclara que en el estado de la técnica es ampliamente conocido las diferentes
caracterizaciones realizadas a los cristales como DSC, TGA, DRX3.

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a
aplicar los conocimientos que se tienen sobre la formacion de cristales revelados en el
documento D4 en el compuesto de D3, junto con variaciones rutinarias en la técnica para
asi llegar al objeto de la reivindicacion 1. Por lo cual se considera obvia.

Respuesta a los argumentos del solicitante
Argumentos con respecto a nivel inventivo

El solicitante afirma “(...). En respuesta a esta objecion, en primer lugar, me permito
sefialar que la presente invencién esta dirigida a un cristal de un compuesto de amida
heterociclica representado por la Formula (1), que tiene picos en un angulo de difraccion
26 de 7,29° + 0,2, 12,62° + 0,2, 14,13° + 0,2, 17,51° £ 0,2, 18,64° £ 0,2, 19,03° £ 0,2,
20,56.° £ 0,2, 20,89° + 0,2, 21,76° + 0,2, 23,37° + 0,2, 25,41° + 0,2, 27,70° + 0,2 y 30,34°
+ 0,2 en difraccién de rayos X en polvo con rayos Cu-Ka, y en donde el cristal de un
compuesto de amida heterociclica se caracteriza por un punto de fusiéon de 216°C a
218°C. (...).

i) En cuanto a la primera premisa, es importante sefialar que ni D3 ni D4 contienen las
ensefianzas necesarias para llevar a la persona medianamente versada en la materia de
manera inmediata e inevitable a la presente invencion. Al respecto, cabe recordar que D3
divulga vy reivindica exclusivamente un compuesto amorfo, estructuralmente distinto del
cristal reivindicado en la presente solicitud. En efecto, el punto reportado en D3 para el
compuesto de Formula A12 corresponde a un punto de transicién vitrea, no a un punto de
fusion.

Tal como se explicé en la respuesta al segundo examen de fondo, la calorimetria
diferencial de barrido (DSC) es la técnica apropiada para identificar transiciones vitreas
en materiales amorfos, las cuales se manifiestan como pequefios picos endotérmicos
cuando la linea base es estable. En el caso del compuesto amorfo (1) de D3, el andlisis
por DSC mostré un pico endotérmico entre 180,2 y 198,0°C, con un punto de fusién

30lenik, B., & Thielking, G. (2013). Polymorphism and the Organic Solid State: Influence on the Optimization of Agrochemicals. Modern
Methods in Crop Protection Research, 249-272.https://doi.org/10.1002/9783527655908.ch10. Recuperado de :
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9783527655908.ch10. Fecha de consulta : 12 de septiembre de 2024.
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determinado entre 183°C y 185°C y como se observa a continuacion. Estos resultados
confirman que el material analizado corresponde a una forma amorfa y no cristalina.

Por tanto, D3 no motiva en modo alguno a la persona medianamente versada en la
materia a obtener el cristal particular del compuesto de amida heterociclica que presenta
los picos de difraccion y el punto de fusion especificos enumerados en la Reivindicacion
1.

Ahora bien, las falencias de las ensefianzas de D3 para llegar a la presente invencioén no
se resuelven con aquellas de D4, como afirma equivocadamente el Despacho. D4 se limita
a describir cristales de compuestos herbicidas distintos, sin aportar ejemplos de
cristalizacion ni ensefianza alguna que permita o sugiera la obtencion del cristal del
compuesto A-12 con las propiedades especificas reclamadas. En consecuencia, me
permito reiterar que las ensefianzas combinadas de D3 y D4 no brindan una motivacién
gue guiaria directa y claramente a una persona medianamente versada en la materia a la
estructura particular del cristal del compuesto A-12 con las caracteristicas estructurales
especificamente reclamadas en la Reivindicacion 1.

Ademas, ninguno de los documentos citados en el arte previo divulga ni sugiere que una
forma cristalina del Compuesto (1) podria conferir una actividad herbicida mejorada. En
vista de lo anterior, la persona medianamente versada en la materia no habria tenido
ninguna motivacién para buscar formas cristalinas del Compuesto (1) a partir de la
combinacion de D3 y D4, ni mucho menos para esperar sus efectos técnicos como se
expondra mas adelante. (...)"

Esta Oficina aclara que, tras los argumentos presentados por el solicitantes bajo el No.
NC2021/0013450 del 05 de noviembre de 2025, no se da por superada la objecion de
nivel inventivo debido a que, tal como se mencion6é anteriormente en el examen, se
reconoce que la diferencia de presentar una forma cristalina del compuesto A-12 con los
picos de difraccidon especificados. Sin embargo, contrario a lo que afirma el solicitante, D3
una persona versada en la materia tras conocer la actividad biol6gica para este compuesto
buscaria obtener el cristal de este mismo, debido a que en el campo de la quimica es
ampliamente conocido que las diferentes formas cristalinas pueden presentar ventajas en
las propiedades fisicoquimicas y bioldgicas de los compuestos obtenidos.

Por otro lado, a pesar de que no se anticipa la forma cristalina divulgada por la presente
solicitud, a este no se le atribuye un efecto técnico inesperado o sorprendente, debido a
gue como ya se mencion6 anteriormente, en las pruebas biologicas divulgadas por el
solicitante, a una concentracién de 50 g/ha, la forma cristalina alcanza un 93% de
inhibicién, mientras que la forma amorfa llega al 100% de inhibiciébn. Ademas, no se
evidencia una efecto diferencial del cristal a todas las concentraciones descritas tanto en
la tabla 2 como en la tabla 3.

El solicitante afirma que “Sumado a lo anterior, me permito sefialar nuevamente que, de
acuerdo con el conocimiento actual del campo de la quimica, ninguna forma cristalina es
predecible. Pese a que la comunidad cientifica ha realizado un progreso considerable en
el entendimiento de formas cristalinas, todavia no es posible predecir cuéles cristales,
hidratos o solvatos se pueden obtener de un compuesto (si los hay) simplemente a partir
de su férmula molecular, cobmo podrian obtenerse nuevas formas cristalinas aun
desconocidas, ni mucho menos las propiedades fisicoquimicas y biol6gicas de los
mismos.

Ademas, no existe un protocolo universal para llevar a cabo la experimentacion requerida.
Una gran variedad de técnicas y parametros debe ser analizada en cada caso particular.
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Cada compuesto presenta una situacion especifica con retos especificas, y el
conocimiento derivado de un compuesto no se aplica necesariamente a otro, incluso en
moléculas relacionadas estructuralmente. En efecto, ninguna de las propiedades de una
forma cristalina que no ha sido sintetizada pueden ser anticipadas. Por lo tanto, la
existencia, naturaleza y propiedades fisicoquimicas de cualquier forma cristalina son
inherentemente impredecibles, y por lo tanto no pueden ser derivadas de manera obvia y
evidente a partir del arte previo. (...).

Asi, y contrario a la opinién del Despacho, no es posible determinar a priori todas las
posibles formas cristalinas que se pueden obtener de un compuesto determinado
partiendo del simple hecho de que otros compuestos presentan polimorfos; por el
contrario, sigue siendo necesario recurrir a experimentacién adicional exhaustiva para
identificar los diversos polimorfos de cualquier compuesto, asi como las propiedades
funcionales particulares asociadas a cada uno de estos.”

Esta Oficina aclara que, la simple existencia de una nueva forma cristalina no es
suficiente; debido a que debe encontrarse una ventaja técnica o una mejora de las
propiedades que un experto en la materia no habria esperado. Si bien el proceso de
busqueda de polimorfos es dificil, la eleccion de los parametros de busqueda como
solventes, rangos de temperatura, entre otros parametros, esto es, a menudo, rutinario
para el experto en la materia. En este sentido, de acuerdo con lo mencionado
anteriormente, la solicitud no demuestra de manera clara y concluyente que las
propiedades biolégicas de la Forma cristalina del compuesto sea técnicamente
sorprendentes o cualitativamente superiores en comparacion con el compuesto A-12 ya
conocido en D3 (Pag. 26, Parr. 0065), debido a que en las pruebas biologicas divulgadas
por el solicitante, a una concentracién de 50 g/ha, la forma cristalina alcanza un 93% de
inhibicién, mientras que la forma amorfa llega al 100% de inhibicion. Ademas, no se
evidencia una efecto diferencial del cristal a todas las concentraciones descritas tanto en
la tabla 2 como en la tabla 3.

El solicitante afirma que “ii) Ahora bien, en cuanto a la segunda premisa, el Despacho
sefala que no hay evidencia de que las diferencias con el arte previo resulten en un efecto
técnico inesperado, ya que D3 ya se refiere a la actividad herbicida del Compuesto I.
Ademas, no todas las concentraciones el cristal presentan una actividad diferenciadora
con respecto al compuesto amorfo. Particularmente, sefiala que de acuerdo con la Tabla
2 de los datos adicionales presentados por el Solicitante, el compuesto amorfo alcanzé
un porcentaje de inhibicién de 50 g/ha en comparacion con la forma cristalina (100% vs.
93%).

Al respecto, me permito sefialar en primer lugar que los experimentos adicionales
realizados por el Solicitante (Anexo 1) comparan el desempefio de composiciones
herbicidas elaboradas a partir de la forma amorfa y de la forma cristalina reivindicada del
Compuesto (1). Los datos demuestran claramente que la forma cristalina exhibe una
actividad herbicida méas del doble de eficaz que la forma amorfa (véanse las Tablas 2y 3
del Anexo 1). En particular, la Tabla 2 muestra que ambas formas son activas a 50 g/ha;
sin embargo, solo la forma cristalina mantiene actividad significativa a 25 g/ha, mostrando
una eficacia mas de dos veces superior a la del amorfo. De manera similar, la Tabla 3
muestra que solo el cristal muestra actividades herbicidas altamente efectivas incluso a
baja concentracién (12,5 g/ha).

De lo anterior se desprende que la forma cristalina reivindicada es significativamente mas
activa a bajas concentraciones, mientras que la forma amorfa requiere dosis mucho
mayores para alcanzar efectos comparables. Por lo tanto, el cristal de la presente
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invencion muestra actividades herbicidas eficaces mayores que la forma amorfa del
Compuesto (1).

Ahora bien, para analizar correctamente el efecto técnico de la presente invencion, se
debe tener en cuenta que la actividad herbicida de cualquier compuesto sigue una curva
dosis respuesta sigmoide, en donde dicha actividad tiende a alcanzar una meseta a
medida que aumenta la dosis. Cerca de esa meseta, las dosis mas altas producen solo
incrementos minimos en la eficacia, o que hace que las diferencias en la actividad sean
mas dificiles de diferenciar. Por lo tanto, los datos obtenidos a concentraciones elevadas
no son adecuados para diferenciar diferencias sutiles pero significativas en el desempefiio
biologico entre dos formas sélidas del mismo compuesto. Una evaluacion mas precisa de
la eficacia debe basarse en la regidén de dosis bajas de la curva dosis-respuesta, donde
las variaciones en la actividad intrinseca son mas evidentes.

Esto es precisamente lo que ocurre en el presente caso, ya que los datos experimentales
adicionales demuestran que, aunque tanto el cristal reivindicado como la forma amorfa
del compuesto de Formula (1) alcanzan un punto de “saturacion” a una dosis de 50 g/ha,
unicamente la forma cristalina produce de manera consistente actividad herbicida a la
mitad de esa dosis (25 g/ha) como se evidencia en las Tablas 2 y 3 proporcionadas en las
respuestas al primer y segundo examen, y adjuntas al presente memorial. Es decir, la
conversion de la forma amorfa a la forma cristalina reivindicada resultd en una tendencia
a mostrar actividad herbicida a la mitad de la dosis. Tal como se explico en las respuestas
a los exdmenes anteriores, este es un efecto técnico particularmente significativo, ya que
la capacidad de reducir la dosis del ingrediente activo sin comprometer la eficacia es de
suma importancia en la formulacion de herbicidas, pues no solo reduce los costos de
produccion y aplicacién, sino que también minimiza el impacto ambiental y los efectos
sobre organismos no objetivo.

Adicionalmente, vale la pena destacar que el grado de control de malezas se expresa
como un porcentaje de inhibicion, en el que 0% significa ningun efecto y 100 % significa
la eliminacion completa de la maleza. No obstante, no toda diferencia porcentual es
significativa desde un punto de vista agrondmico. En la practica (y como se indicé
expresamente en las respuestas anteriores y en el Anexo 1), un nivel del 80% o superior
se considera indicativo de una actividad herbicida eficaz, es decir, suficiente para controlar
la poblacion de malezas a un nivel aceptable en el campo. En el presente caso, los
resultados mostraron que la aplicacién del cristal reivindicado logré un 80% de control de
malezas con solo la mitad de la dosis en comparacion con la forma amorfa. En otras
palabras, a la mitad de la dosis, el cristal demostré una actividad herbicida efectiva,
mientras que la forma amorfa no lo hizo. Es precisamente la presencia de este efecto
herbicida eficaz, ausente en la forma amorfa, lo que demuestra, contrario a la postura del
Despacho, que la materia reivindicada presenta efectos técnicos inesperados que no se
ensefian ni se sugieren en D3 ni en D4.”

Esta Oficina aclara que, contrario a lo que afirma el solicitante, no se evidencia una
actividad mas significativa en la forma cristalina en comparacion con la forma amorfa a
bajas concentraciones, debido a que en la tabla 2 con una concentracion de 12,5 g/ha
tanto el cristal como la forma amorfa presentan el mismo porcentaje de inhibicion de 60%.
Por ende la forma amorfa también presenta la misma actividad de inhibicion a bajas
concentraciones y por lo tanto, la forma cristalina no evidencia un efecto inesperado o
sorprendente ni a bajas o altas concentraciones como ya se mencioné anteriormente. Por
lo que, una persona versada en la materia no tendria la necesidad de sintetizar una forma
cristalina debido a que la forma amorfa, ya presenta la actividad biolégica deseada para
emplear en la eliminacién de la maleza.
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El solicitante afirma que “(...). En este caso, la persona medianamente versada en la
materia, siguiendo las ensefianzas de D3 o D4 solos o combinados, no podria llegar a la
forma cristalina reivindicada, ni esperar razonablemente los efectos técnicos de la
invencion, por el contrario, esta persona se veria obligada a desarrollar experimentacion
adicional exhaustiva (i.e. pasos adicionales de corroboracién) para resolver el problema
técnico de la presente invencion partiendo de dichos documentos.

En el presente caso, y en vista de la naturaleza impredecible de las formas cristalinas, ni
D3 ni D4, ni ningun otro documento conocido en el arte previo, habrian llevado a la
persona medianamente versada en la materia a predecir de manera obvia e inequivoca
gue se puede obtener un polimorfo adicional para el compuesto de Férmula (1), mucho
menos el patron XRPD especifico y el punto de fusién que dicho cristal pueda tener, o sus
propiedades bioldgicas. (...).

En el presente caso, la mera existencia del compuesto de Formula (1) y las ensefianzas
generales de D3 y D4 no habrian llevado a la persona medianamente versada en la
materia a la estructura especificamente reclamada. En el mejor de los casos, dichas
enseflanzas podrian haberlo motivado a realizar investigaciones adicionales, pero no
podrian ni habrian podido guiarlo de manera evidente hacia la solucion particular
propuesta por el Solicitante ni permitirle prever razonablemente los efectos técnicos
descritos a lo largo de las tres repuestas presentadas a lo largo del tramite.”

Esta Oficina aclara que, a pesar de que D3 y D4 no describen la forma cristalina especifica
con su patrén de XRPD y punto de fusién, y que el campo de la cristalizacién es empirico,
se mantiene la objecion de nivel inventivo debido a que, la ensefianza conjunta de D3y
D4 que revela el compuesto base motivaria a la persona versada en la materia a buscar
formas cristalinas optimizadas (es decir, experimentar en el laboratorio), ya que esto es
un paso estandar y esperado para mejorar las propiedades de cualquier principio activo.
La motivacién es la de obtener una forma mas estable o potente del compuesto conocido,
lo cual es un objetivo comun en la quimica.

El solicitante afirma que “2. Por otro lado, y sélo a titulo ilustrativo, me permito reiterar que
ha sido concedido el privilegio de patente para el concepto inventivo comprendido por la
presente solicitud en Europa, Estados Unidos y Japén.

Si bien es cierto que las concesiones de patentes en oficinas de otros paises no son
vinculantes, en tanto que no obligan de manera alguna a la SIC a tomar una decisién en
el mismo sentido, si considero que dichas concesiones sugieren el cumplimiento de los
requisitos de patentabilidad de la materia revindicada, ya que los criterios de evaluacion
y estudio aplicados para concluir la aceptacion de dichas patentes resultan equivalentes
a los que el Despacho debe emplear.”

Esta Oficina aclara que, en materia de patentes, lo principios de territorialidad, autonomia
e independencia, siendo cada pais autbnomo e independiente al momento de conceder o
denegar un privilegio de patente de invencion, en virtud de sus propios analisis, examenes
de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable. Ademas, se aclara que la
concesion en otro paises no es argumento técnico que reemplace el cumplimiento de los
requisitos de patentabilidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Superintendente de Industria y
Comercio,

RESUELVE

Pagina 8 de 9

Sefior ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes
canales: Teléfono en Bogotd: 601 592 04 00 - Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165
Direccidn: carrera 13 #27-00 piso 3, Bogota D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00
www.sic.gov.co - e-mail: contactenos@sic.gov.co




Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolucion N° 9712

Ref. Expediente N° NC2021/0013450

ARTICULO 1: Denegar la patente de invencion a la solicitud que entrd en fase nacional en
virtud del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), para la creacion titulada:

“CRISTAL DE COMPUESTO DE AMIDA HETEROCICLICA Y METODO PARA
PRODUCIR EL MISMO”

ARTICULO 2: Notificar el contenido de la presente resolucion a Nissan Chemical
Corporation advirtiendo que contra ella procede el recurso de reposicién, ante la
Superintendente de Industria y Comercio, el cual podra ser interpuesto en el momento de la
notificacion o dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C., el 16 de febrero de 2026

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINNE

RUSINQUE URREGO
Fecha: 2026.02.16
@ 12:08:33 COT

Razén: Validez juridica.
Ubicacion: Bogota,

Colombia.
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