Superintendencia de
Industria y Comercio

REPUBLICA DECOLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolucion N° 31979
Ref. Expediente N° NC2020/0008435
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion
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 Resolucion N° 50705 de 30 de agosto de 2024, la Superintendencia de
Industria y Comercio denegd patente de invencibn a la creaciébn denominada:
“COMPUESTOS HERBICIDAS DERIVADOS DE FENIL-5-O-PIRIDAZIN-3-ONA”, con
fundamento en el articulo 48 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina,
al considerar que el resultado del examen de patentabilidad fue desfavorable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 17 de octubre de 2024 con el N°
NC2024/0014128, encontrandose dentro del término establecido para el efecto,
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, interpuso recurso de reposicién contra la citada
Resolucién con fundamento en los argumentos que a continuacion se exponen:

Modificaciones al capitulo reivindicatorio

La sociedad recurrente manifiesta su inconformidad con la decision impugnada, asi como
presenta un capitulo reivindicatorio modificado conformado por cuatro (4)
reivindicaciones, las cuales comprenden las siguientes modificaciones:

i) Se limita el alcance de los compuestos reclamados a aquellos en los que D es

y Wes W1.
i) Se limitan las definiciones de R3 al grupo que consiste de isopropilo, t-butilo, metilo,
metoxi, tert-butoxi, -NR4R5 y fenilo.
iii) Se limita la definicion de R4 y R5 a que estos forman un anillo morfolinilo.

Asimismo, la sociedad recurrente manifiesta su desacuerdo respecto de las objeciones
por falta de sustento de la materia reclamada en la descripcion, afirmando:

(...) respecto a las definiciones reclamadas para el grupo G que considera estan
sustentadas (H y (C=0)iPr), me permito aclarar al Despacho que la Descripcion presenta
ejemplos de compuestos adicionales a los que sefiala la SIC; por ejemplo, los
compuestos 1.1651, 1.1652, 1.1653, 1.1654, 1.1655 y 1.1656 (Ver Tabla 1 de la
presente Descripcidn) describen compuestos en los que R3 del grupo G es metilo,
metoxi, t-butilo, t-butiloxi, fenilo y morfolinilo. La actividad bioldgica de estos compuestos
también se describe en los ejemplos biolégicos de la Descripcién, por ejemplo en la
Tabla 4. Asi entonces, mediante las modificaciones presentadas con ocasién del
presente Recurso el solicitante ha limitado el grupo G a todos aquellos grupos
especificos ejemplificados en la Descripcién, y que por lo tanto las definiciones
reclamadas para el grupo G estan enteramente sustentadas por la Descripcion.
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Asimismo, la nueva Reivindicacion 1 limita la definicion del grupo D a fenilo Gnicamente
y el grupo W a CH2CH2, definiciones enteramente sustentadas por la Descripcién, como
bien sefala por la SIC.

En vista de las restricciones incorporadas al alcance de la Reivindicaciéon 1, los
compuestos amparados por esta presentan una generalizacion razonable de aquellas
modalidades ejemplificadas en la Descripcién, de manera que restricciones adicionales
llevardn a limitar de manera indebida el concepto inventivo desarrollado por los
inventores a modalidades particulares del mismo, el cual radica en la provision de
compuestos de Formula | en los que se mantiene la estructura base responsable de
la actividad fungicida, y que esta dada por la presencia del puente etilo (qrupo W1),
gue es comun a todos los compuestos reclamados.

Sobre la unidad de invencién

La sociedad recurrente manifiesta que no esta de acuerdo con esta Superintendencia en
cuanto a la unidad de invencion referida en la decision impugnada, no obstante, refiere:

(...) se han limitado al grupo inventivo 1 sefialado por la SIC en la Resolucién aqui
impugnada. Asi entonces, la nueva Reivindicacion 1 define el grupo D como (...) y el
grupo W como W1.

En vista de esta limitacién, el pliego reivindicatorio cumple las disposiciones del Articulo
25 de la Decisién 486.

Sobre el nivel inventivo
Al respecto, la recurrente afirma:

(...) me permito reiterar los argumentos aportados durante el Unico examen de
patentabilidad que demuestran la altura inventiva de la presente invencion. Asimismo,
presento para consideracion de ese Despacho aclaraciones adicionales que desvirtian
los comentarios que plantea la SIC para sustentar la supuesta falta de nivel inventivo.

La SIC afirma que la unica diferencia que existe entre la invencion reclamada en la
Reivindicacion de la presente invencién y los compuestos de D1, es una mera
sustitucion en la estructura basica, en especifico la sustitucién correspondiente al grupo
D. Respetuosamente discrepo de la SIC y me permito aclarar que la afirmacion de la
SIC desconoce las profundas razones técnicas que hacen imposible modificar los
compuestos de D1 mediante una simple sustitucién, como bien explico a continuacion.

En primer lugar, con respecto especificamente al documento D1 (W02009/035150), tal
y como se revela en la pagina 109 de D1, se tiene que los compuestos ensefiados en
este documento son tipicamente de la férmula I-a:

(..)

Como se puede ver, Z! (en la posicion meta del grupo piridazinona) es solo un grupo
alquilo simple, metilo o etilo; no hay ninguna sugerencia o indicio para probar grupos
funcionales adicionales en esta posicion tan especifica con la expectativa de conservar
la actividad herbicida de los compuestos.

Debe notarse que cuando se observan los métodos de sintesis quimica requeridos en
D1 para elaborar los compuestos alli descritos, el sustituyente Z! ya esta instalado en
los compuestos desde el principio, véase por ejemplo:
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Método de preparacion 3 (pagina 64): (...)
Método de preparacion 5 (pagina 69): (...)
Método de preparacion de referencia 1 (pagina 90): (...)

Método de preparaciéon de referencia 2 (pagina 95): (...)

Ese Despacho debe notar que el experto en la materia sabe que es_quimicamente
imposible afiadir un grupo fenilo/heteroarilo a un grupo etilo sin redisefiar por
completo toda la ruta sintética (para lo cual no hay en D1 absolutamente ninguna
motivacion): (...)

Esto es, a partir del documento D1 no se desprende que sea deseable modificar los
compuestos alli revelados, en los cuales el sustituyente Z1 estd incorporado a la
estructura del compuesto desde el comienzo del proceso de sintesis de los compuestos
alli revelados. Ademas, D1 no proporciona ninguna ensefianza que motivara a cambiar
por completo la ruta de sintesis de los compuestos alli revelados para afiadir un grupo
fenilo/heteroarilo a un grupo etilo.

Por lo tanto, en el evento que el técnico medio hubiese considerado D1 para desarrollar
compuestos fungicidas alternativos, un segundo documento del arte previo debié aportar
la suficiente motivacion para modificar por completo la ruta sintética ensefiada por D1
con el fin de llegar a la estructura de los compuestos reclamados en la presente
invencion.

No obstante, tampoco existe ninguna ensefianza en D2 que pueda remediar esta
deficiencia y, tal y como se explico6 ampliamente durante el Unico examen de
patentabilidad realizado a la presente invencioén, D2 ensefia que el enlace de puente
metoxi es una caracteristica técnica esencial en dicho documento y no hay
absolutamente ningun indicador o sugerencia dentro de D2 que hubiera, no que pudiera
haber, llevado al experto a sustituir este puente metoxi por un puente etilo (W1) para
llegar a los compuestos actualmente reivindicados conservando las propiedades
bioldgicas deseadas.

Ahora, como ya menciong, se requiere una nueva ruta quimica sintética para obtener
los compuestos de la presente invencién. Al respecto, debe notarse que, en particular,
el puente metoxi de D2 se instala primero mediante una alquilacién simple entre un fenol
y un haluro de alquilo (esquema 5, pag. 15 D2):

(...) seguido de una conversién posterior a través de una serie de pasos hasta obtener
la piridazinona deseada (por ejemplo, esquema 1, pag. 13 D2):

(..)

A diferencia de la preparacion de los compuestos de la presente invencion, el experto
en la materia tiene que sintetizar un haluro de arilo intermedio completamente diferente
(por ejemplo, ver la pagina 179, seccién 1.6 de la solicitud tal como se presentd) y llevar
a cabo un acoplamiento cruzado catalizado por un metal de transicion para llegar a la
solucion técnica deseada (ver, por ejemplo, el esquema 2, pagina 143 de la solicitud tal
como se presento):

Este disefio sintético para sustituir el puente metoxi por un puente etilo, etenilo o etinilo
(W) (W1 en las presentes Reivindicaciones) no puede considerarse un trabajo rutinario
y una experimentacion, sino que es el resultado de una intuicion inventiva que no ha
sido motivada ni ensefiada por la técnica anterior con ninguna expectativa de éxito.
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Por lo tanto, solicito respetuosamente a ese Despacho reconocer gue no existe ninguna
ensefianza ni en D1 ni en D2 que incite al experto a redisefar por completo toda la
sintesis_quimica para resolver el problema técnico objetivo de proporcionar mas
compuestos herbicidas mediante la materia actualmente reivindicada por el solicitante,
y como tal, se cumple el requisito de nivel inventivo.

(...) en vista de la posicion del Examinador, segun la cual:

“con el hecho de que D2 ensefia compuestos estructuralmente similares frente a la
invenciény a D1, se encuentra que D2 si sugiere la introduccién del grupo fenilo después
de residuo Z en D1”

sin que se demuestre cémo D2 proporciona tal sugerencia. La mera divulgacion de una
estructura, que el Examinador considera cercana a la de los compuestos reclamados,
no es una clara sugerencia que lleve de manera obvia (que salte a la vista) ni evidente
(con plena certeza) a:

i) cambiar por completo la ruta de sintesis divulgada en D1 para afadir un grupo
fenilo/heteroarilo a un grupo etilo; y

i) retirar el puente metoxi de D2, que es absolutamente necesario para la actividad de
los compuestos de dicho documento, y sustituirlo por un puente etilo (W1 en la presente
invencion).

Claramente en el presente caso, D2 no aporta ninguna ensefianza para desear desligar
el grupo fenilo del puente metoxi, desconociendo la necesidad de este puente para
la actividad de los compuestos, y simplemente reemplazar dicho puente metoxi con
un grupo etilo, como lo pretende el Examinador. Tal afirmaciéon no se deriva de las
ensefianzas de D2, ya que el experto no tendria ninguna motivacion para simplemente
eliminar el puente metoxi de la estructura, esto no solo va en contra de las ensefianzas
de D2 segun las cuales dicho puente es esencial en la estructura, sino que no obedece
a la practica en el estudio de nivel inventivo, segun la cual la motivaciéon para afectar
este requisito debe surgir del arte previo.

Como tal, no existe sugerencia alguna en el arte previo citado que lleve a modificar D1
de modo que se llegue a la invencion reivindicada, y las conclusiones de la SIC se basan
en una interpretacion subjetiva del Examinador que no tiene sustento en el arte previo.
Me permito anotar que si el andlisis de nivel inventivo se redujera a combinar
aleatoriamente tecnologias conocidas, sustituyentes en el presente caso, ninguna
invencién tendria actividad inventiva, y es precisamente por esto que se requiere de una
sugerencia que surja del arte previo y que lleve de manera obvia y evidente a realizar
dicha combinacién. Por ejemplo, bajo la légica del Examinador, en el campo de
compuestos quimicos, seria imposible llegar a compuestos inventivos por el simple
hecho que existan estructuras que para un Examinador sean “similares”, la similitud no
debe ser un argumento que anule el nivel inventivo, sino el cémo el arte previo ensefia
precisamente seleccionar una sustitucion para desarrollar compuestos nuevos y tener
una expectativa razonable de éxito en cuanto a la actividad de los mismos.

Las anteriores aclaraciones demuestran que los compuestos reclamados en la presente
invencion no se derivan de manera obvia ni evidente a partir del arte previo citado, y las
observaciones de la SIC quedan desvirtuadas. Respetuosamente solicito a ese
Despacho retirar las observaciones planteadas y reconocer el nivel inventivo de las
presentes Reivindicaciones.
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Sobre las concesiones extranjeras

Finalmente, la sociedad recurrente destaca:

(...) sin desconocer la independencia de ese Despacho para el estudio de las patentes
de invencion, solicito se tengan como un indicio del cumplimiento del requisito de nivel
inventivo de la presente invencion las decisiones de concesion proferidas para la
solicitud correspondiente en Estados Unidos, Europa, Israel, China y Republica de
Corea, asi como también las conclusiones emitidas por la Autoridad Encargada de la
Blusqueda dentro de la solicitud internacional PCT/EP2019/050140. Lo anterior,
teniendo en cuenta que el nivel inventivo es un concepto universal y se evalla bajo los
mismos criterios técnicos en todas las oficinas de patentes.

Tramite de via administrativa

Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el articulo 80 del Codigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderan

(...) todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con
motivo del recurso.

Objeto de lainvencion
Segun la descripcién, la invencion se refiere a:

(...) fenilpiridazinodionas sustituidas y derivados de fenilpiridazinona sustituidos de
formula (I) herbicidas, asi como también a los procesos e intermedios utilizados para la
preparacion de tales derivados.

Antecedentes administrativos

El caso bajo revision corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N°
NC2020/0008435 del 9 de julio de 2020, requerida en una oportunidad durante la etapa
de examen de patentabilidad, en virtud de las disposiciones normativas del articulo 45 de
la Decision 486, mediante el Oficio N° 6514 de 19 de abril de 2023.

En el requerimiento de fondo, la Oficina elevd objeciones sobre las reivindicaciones
relativas a un uso, la falta de claridad de las reivindicaciones, la presencia de varios
grupos inventivos, asi como se objeté el nivel inventivo de uno de los grupos inventivos
con base en las ensefianzas de los documentos W0O2009035150 -D1-y W02016008816
—D2-. La solicitante dio respuesta al Oficio N° 6514 de 2023 presentando un capitulo
reivindicatorio modificado y argumentos a favor de la patentabilidad de la invencion; sin
embargo, esta Superintendencia consider6 que no se podian dar por superados los
impedimentos para la concesion del derecho exclusivo y decidié denegar la patente, al
considerar que la materia no cumpli6 con los requisitos de claridad de las
reivindicaciones, unidad de invencion y nivel inventivo.

Normativa aplicable
El articulo 45 de la Decisién 486 establece la obligatoriedad de notificar el examen de
fondo cuando la Oficina advierta que la invencion no es patentable, ademas preveé la

consecuencia juridica en el evento en que la respuesta no supere los impedimentos para
la concesién, en los siguientes términos:
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(...) Articulo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invencién no es
patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decision
para la concesién de la patente, lo notificara al solicitante. Este debera responder a la
notificacion dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la fecha de la
notificacion.

Este plazo podra ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta dias
adicionales.

(..

Si el solicitante no respondiera a la notificacion dentro del plazo sefialado, o si a pesar
de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion, la oficina nacional
competente denegara la patente.

Modificaciones presentadas
El articulo 34 de la Decisién 486 establece que:

(...) El solicitante de una patente podra pedir que se modifique la solicitud en cualquier
momento del tramite. La modificacion no podra implicar una ampliacion de la proteccion
que corresponderia a la divulgacion contenida en la solicitud inicial.

En relacion con el ambito y alcance de la modificacion, el Tribunal ha establecido lo
siguiente:

(...) La unica limitacion impuesta al solicitante respecto de la modificacion consiste en
gue ésta no debe implicar una ampliacion del invento o de la divulgacion contenida en
la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificacién de la solicitud podra concretar
el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuél haya sido la
redaccion originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial
conrelacién a las reivindicaciones iniciales, lo Unico relevante viene a ser que las nuevas
reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en
la descripcion contenida en la solicitud inicial.

En el caso objeto de la presente revision, la sociedad recurrente presenta en el memorial
del recurso un nuevo capitulo reivindicatorio bajo el radicado N° NC2024/0014002 del 23
de octubre de 2024 con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad
de la materia. Al respecto, se acepta la modificacion allegada con el escrito del recurso,
teniendo en cuenta que se ajusta a las prescripciones del articulo 34 de la Decision 486,
en la medida que no constituye ampliacion de la proteccion que corresponderia a la
divulgacion contenida en la solicitud inicial y se acompafa del pago de la tasa por
modificaciones voluntarias, correspondiente al Recibo N° 82536.

Del alcance de la materia reclamada
La materia reclamada en el pliego reivindicatorio modificado estad conformada por dos
reivindicaciones independientes de producto, las cuales se transcriben a

continuacion:

1. Un compuesto de férmula (1)
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N
N0
11
R m,

o una sal o N-6xido de este, donde

R! se selecciona a partir del grupo constituido por metilo, etilo, n-propilo, ciclopropilo,
propargil o C; haloalquilo;

R? se selecciona a partir del grupo constituido por hidrégeno, metilo, etilo, ciclopropilo,
trifluorometilo y metoximetilo;

G es hidrégeno o C(O)RS;

R3 se selecciona del grupo constituido por isopropilo, t-butilo, metilo, metoxi, tert-butoxi,
-NR*R5 y fenilo;

R#y R5 considerados conjuntamente forman un anillo morfolinilo;

X e Y son cada uno independientemente hidrégeno, alquilo C;-Cs, haloalquilo C;-C3, 0
hal6geno;

D es un anillo fenilo sustituido o no sustituido (Dp),

‘ (Dp); donde
p indica el punto de unién de (Dp) al resto de la molécula;
Zt, 72, Z3, Z* y Z5 se seleccionan cada uno independientemente a partir del grupo
constituido por hidrégeno, ciano, amino, dialquilamino C;-Cs, hidroxi, alquilo C;-Cs,
alcoxi C1-C4, haloalquilo C,-C3, haloalcoxi C;-C5 y halégeno; vy,
W es

1 11

donde

“a” indica el punto de unién al resto fenil-piridazina diona/fenilpiridazinona,
“b” indica el punto de unién al anillo D,

R10y R*'?2 son cada uno independientemente hidrogeno;

Ry R13 son cada uno independientemente hidrégeno.

Claridad y concisién de las reivindicaciones

De acuerdo con el articulo 30 de la Decision 486 las reivindicaciones definiran la materia
gue se desea proteger mediante la patente, deben ser claras y concisas y estar
enteramente sustentadas por la descripcion.

Al respecto, se encuentra las reivindicaciones del capitulo reivindicatorio modificado son
claras, toda vez que los sustituyentes de los compuestos de formula (I) estan
debidamente definidos, aunado al hecho que los compuestos reclamados corresponden
a una razonable generalizacion de la invencion, tal como acertadamente lo destaca la
recurrente. Por lo tanto, las reivindicaciones del radicado N° NC2024/0014002 del 23 de
octubre de 2024 cumplen con lo dispuesto en el articulo 30 de la Decision 486 de 2000.

Ahora bien, la sociedad recurrente menciona que:

En vista de las restricciones incorporadas al alcance de la Reivindicacién 1, los
compuestos amparados por esta presentan una generalizacidon razonable de aquellas
modalidades ejemplificadas en la Descripcidn, de manera que restricciones adicionales
llevardn a limitar de manera indebida el concepto inventivo desarrollado por los
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inventores a modalidades particulares del mismo, el cual radica en la provision de
compuestos de Férmula | en los que se mantiene la estructura base responsable de
la actividad fungicida, y que esta dada por la presencia del puente etilo (qrupo W1),
gque es comun a todos los compuestos reclamados.

Sin embargo, se llama la atencién en el hecho que los compuestos reclamados tienen
actividad herbicida, mas no fungicida como erradamente resalta la recurrente.

Unidad de invencion
El articulo 25 de la Decisién 486 de 2000 establece que:

La solicitud de patente sélo podra comprender una invencién o un grupo de invenciones
relacionadas entre si, de manera que conformen un Unico concepto inventivo.

El capitulo reivindicatorio con radicado N° NC2024/0014002 del 23 de octubre de 2024
cumple con lo dispuesto en la norma citada, toda vez que comprende un Unico grupo
inventivo correspondiente a los compuestos de formula | en donde D es fenilo
opcionalmente sustituido y W es -CH,CH,-.

Del resultado del analisis de Nivel Inventivo

De acuerdo con 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. En el presente caso se advierte que el estado
de la técnica puesto en consideracion para apreciar el nivel inventivo divulga un objeto
concebido en el mismo campo técnico o esta dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la
invencion reivindicada y por lo tanto presenta caracteristicas técnicas similares, es decir
no cumple con lo establecido en el mencionado articulo.

Verificado el andlisis de nivel inventivo presentado en la Resolucion impugnada se
observa que los documentos citados: WO2009035150 —D1- y W02016008816 —D2—,
pertenecen al campo técnico de la invencion y fueron publicados con anticipacion a la
fecha de prioridad reivindicada del 9 de enero de 2018.

Estado de la técnica mas cercano alainvencion

El documento del estado de la técnica mas cercano a la invencion corresponde a D1, el
cual da a conocer compuestos de piridazinona de formula (I) con actividad herbicida. En
la siguiente tabla se exponen las caracteristicas de la invencién y los compuestos
divulgados en la anterioridad D1:

Invencion
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Invencién D1
R! se selecciona a partir del grupo constituido
por metilo, etilo, n-propilo, ciclopropilo,
propargil o C; haloalquilo;
R? se selecciona a partir del grupo constituido
por hidrégeno, metilo, etilo, ciclopropilo,
trifluorometilo y metoximetilo;

R? es un grupo alquilo C,¢ por ejemplo, metilo
(Tabla 2, compuesto I-b-2)

R es un grupo alquilo C,., 0 (alcoxi Cy.g)alquilo C.
6: por ejemplo, metilo (Tabla 2, compuesto I-b-2)

G es hidrégeno o C(O)R3; G es hidrégeno, o C(O)R®
R? se selecciona del grupo constituido
por isopropilo, t-butilo, metilo, metoxi, R? es alquilo Cy¢,cicloalquilo Cs, alcoxi Ci6, 0 Un
tert-butoxi, -NR*R® y fenilo; grupo heterociclico que contiene nitrégeno; por
R4 y RS considerados conjuntamente ejemplo, metoxi (Tabla 2, compuesto I-b-2)
forman un anillo morfolinilo;
X e Y son cada uno independientemente Z? y Z3, de manera independiente, halégeno,
hidrégeno, alquilo C;-Cs, haloalquilo C;-Cg, 0 haloalquilo Cy¢; por ejemplo, Z2? es Bry Z2 es etilo
hal6geno; (Tabla 2, compuesto I-b-2)

No menciona

Des

Z', 72, 73, Z* y 75 se seleccionan cada uno
independientemente a partir del grupo
constituido por hidrégeno, ciano, amino,
dialquilamino C;-Cj, hidroxi, alquilo C;-Cs,
alcoxi C;-C4, haloalquilo C;-C3, haloalcoxi C1-
Cs y halégeno;

W es -CH,CH,-

No menciona

Z' es alquilo Cyig; por ejemplo, etilo (Tabla 2,
compuesto |-b-2)

Diferencia entre la invencion y el documento mas cercano

De la Tabla 1 es evidente que la Unica diferencia entre la invencion y los compuestos del
documento D1 consiste en la inclusion del grupo D, correspondiente a fenilo
opcionalmente sustituido.

Segun la sociedad recurrente, esta diferencia no es menor y presenta argumentos para
demostrar que existen “profundas razones técnicas que hacen imposible modificar los
compuestos de D1 mediante una simple sustitucion”:

(...) con respecto especificamente al documento D1 (W0O2009/035150), tal y como se
revela en la pagina 109 de D1, se tiene que los compuestos ensefiados en este
documento son tipicamente de la formula I-a:

(..)

Como se puede ver, Z* (en la posicion meta del grupo piridazinona) es solo un grupo
alquilo simple, metilo o _etilo; no hay ninguna sugerencia o indicio para probar grupos
funcionales adicionales en esta posicion tan especifica con la expectativa de conservar
la actividad herbicida de los compuestos.

Al respecto, lo argumentado por la recurrente coincide con lo analizado por esta
Superintendencia, esto es, que los compuestos del documento D1 no comprenden el
fenilo opcionalmente sustituido en el grupo etilo que reposa en el fenilo de la 4-[[2-
etil]fenil]-5-hidroxi-piridazin-3-ona. Ahora bien, la sociedad recurrente adiciona:
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(...) Debe notarse que cuando se observan los métodos de sintesis quimica requeridos
en D1 para elaborar los compuestos alli descritos, el sustituyente Z* ya esté instalado
en los compuestos desde el principio, véase, por ejemplo:

Método de preparacion 3 (pagina 64): (...)

Método de preparacion 5 (pagina 69): (...)

Método de preparacion de referencia 1 (pagina 90): (...)

Método de preparacién de referencia 2 (pagina 95): (...)

Ese Despacho debe notar que el experto en la materia sabe que es_quimicamente
imposible afiadir un grupo fenilo/heteroarilo a un grupo etilo sin redisefar por

completo toda la ruta sintética (para lo cual no hay en D1 absolutamente ninguna
motivacion): (...)

Esto es, a partir del documento D1 no se desprende que sea deseable modificar los
compuestos alli revelados, en los cuales el sustituyente Z1 estd incorporado a la
estructura del compuesto desde el comienzo del proceso de sintesis de los compuestos
alli revelados. Ademas, D1 no proporciona ninguna ensefianza que motivara a cambiar
por completo la ruta de sintesis de los compuestos alli revelados para afiadir un grupo
fenilo/heteroarilo a un grupo etilo.

No obstante, los argumentos de la sociedad recurrente se orientan a resaltar la
complejidad de la ruta sintética; sin embargo, el capitulo reivindicatorio modificado
contiene Unicamente una reivindicacién independiente de producto. En consecuencia,
dichos argumentos no resultan pertinentes para la evaluacion del nivel inventivo de los
compuestos reclamados. Se recuerda, ademdas, que las caracteristicas técnicas
esenciales de un compuesto quimico se definen por su estructura y que, conforme a la
comparacién entre la estructura reclamada y la divulgada en la anterioridad D1,
Unicamente se identifica una diferencia, como ya se indicé previamente.

Efecto técnico asociado a la diferencia

No hay evidencia de algun efecto técnico asociado a la diferencia, toda vez que los
compuestos de la invencion son herbicidas, asi como los anticipados por el documento
D1, tal como se indico en la decision impugnada, ante lo cual la recurrente permanecio
silente.

Problema técnico objetivo

Asi las cosas, el problema técnico objetivo que resuelve la presente invencion
corresponde al trasladado en la decisién impugnada: “¢ Cémo modificar los compuestos
conocidos en el D1 con el fin de obtener compuestos alternativos?”, lo cual tampoco fue
objetado por la recurrente.

Solucién al problema técnico resulta obvia a partir del estado de la técnica

La sociedad recurrente afirma que:

(...) en el evento que el técnico medio hubiese considerado D1 para desarrollar
compuestos fungicidas alternativos, un segundo documento del arte previo debié aportar
la suficiente motivacion para modificar por completo la ruta sintética ensefiada por D1
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con el fin de llegar a la estructura de los compuestos reclamados en la presente
invencion.

Sin embargo, como se explicé previamente, la invencion no reivindica una ruta sintética,
sino un compuesto definido por la formula (). En este contexto, el documento
complementario debe aportar ensefianzas sobre compuestos herbicidas, tal como ocurre
con la anterioridad D2, que divulga derivados de fenilpiridazinona portadores de un grupo
fenilo opcionalmente sustituido en el radical metoxilo del fenilo de dicha estructura base
(Resumen y reivindicacién 1). A partir de esta divulgacion, la persona con conocimientos
normales en la materia dispone de motivacion técnica suficiente para introducir un grupo
fenilo opcionalmente sustituido en el grupo etilo del fenilo unido a la fenilpiridazinona en
los compuestos de D1, llegando asi —de manera evidente— al objeto actualmente
reivindicado.

Ahora bien, la recurrente considera que el documento D2 no es pertinente porque:

(...) tampoco existe ninguna ensefianza en D2 que pueda remediar esta deficiencia v,
tal y como se explicé ampliamente durante el Unico examen de patentabilidad realizado
a la presente invencién, D2 ensefia que el enlace de puente metoxi es una
caracteristica técnica esencial en dicho documento y no hay absolutamente ningin
indicador o sugerencia dentro de D2 que hubiera, no que pudiera haber, llevado al
experto a sustituir este puente metoxi por un puente etilo (W1) para llegar a los
compuestos actualmente reivindicados conservando las propiedades biolégicas
deseadas.

(...) D2 no aporta ninguna ensefianza para desear desligar el grupo fenilo del puente
metoxi, desconociendo la necesidad de este puente para la actividad de los
compuestos, y simplemente reemplazar dicho puente metoxi con un grupo etilo, como
lo pretende el Examinador. Tal afirmacion no se deriva de las ensefianzas de D2, ya
gue el experto no tendria ninguna motivacion para simplemente eliminar el puente
metoxi de la estructura, esto no solo va en contra de las ensefianzas de D2 segun las
cuales dicho puente es esencial en la estructura, sino que no obedece a la practica en
el estudio de nivel inventivo, segun la cual la motivacién para afectar este requisito debe
surgir del arte previo.

Al respecto, se recuerda que el documento del estado de la técnica cercano a la invencion
es el documento D1, el cual ensefia un grupo etilo, en lugar del grupo metoxilo, por lo que
la sugerencia del documento D2 esta encaminada a la sustitucion de dicho etilo con un
fenilo opcionalmente sustituido, lo que permite al técnico medio llegar de manera obvia a
la presente invencidon. Ahora bien, y solo para abordar el punto de vista de la recurrente,
si se partiera del documento D2 como estado de la técnica mas cercano a la invencion,
la persona del oficio normalmente versada en la materia tiene suficiente motivaciéon para
reemplazar el grupo metoxilo por un etilo, habida cuenta que el documento D1 asi lo
anticipa con la certeza que dichos compuestos tienen actividad herbicida.

Adicionalmente, la recurrente insiste en la necesidad de una nueva ruta sintética:
(...) se requiere una nueva ruta quimica sintética para obtener los compuestos de la
presente invencion. Al respecto, debe notarse que, en particular, el puente metoxi de D2
se instala primero mediante una alquilacion simple entre un fenol y un haluro de alquilo
(esquema 5, pag. 15 D2):

(...) seguido de una conversién posterior a través de una serie de pasos hasta obtener
la piridazinona deseada (por ejemplo, esquema 1, pag. 13 D2):

Pagina 11 de 15

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° 31979

Ref. Expediente N° NC2020/0008435

(..

A diferencia de la preparacion de los compuestos de la presente invencion, el experto
en la materia tiene que sintetizar un haluro de arilo intermedio completamente diferente
(por ejemplo, ver la pagina 179, seccion 1.6 de la solicitud tal como se presentd) y llevar
a cabo un acoplamiento cruzado catalizado por un metal de transicién para llegar a la
solucion técnica deseada (ver, por ejemplo, el esquema 2, pagina 143 de la solicitud tal
como se presento):

Este disefio sintético para sustituir el puente metoxi por un puente etilo, etenilo o etinilo
(W) (W1 en las presentes Reivindicaciones) no puede considerarse un trabajo rutinario
y una experimentacion, sino que es el resultado de una intuicion inventiva que no ha
sido motivada ni ensefiada por la técnica anterior con ninguna expectativa de éxito.

Por lo tanto, solicito respetuosamente a ese Despacho reconocer que no existe ninguna
ensefianza ni en D1 ni en D2 que incite al experto a redisefiar por completo toda la
sintesis_quimica para resolver el problema técnico objetivo de proporcionar mas
compuestos herbicidas mediante la materia actualmente reivindicada por el solicitante,
y como tal, se cumple el requisito de nivel inventivo.

Sin embargo, la materia reclamada no corresponde a un procedimiento ni a una ruta
sintética, sino a un conjunto de compuestos. En consecuencia, el estado de la técnica
considerado por esta Superintendencia resulta adecuado, pues se refiere a compuestos
estructuralmente muy préximos a los reivindicados y con la misma actividad bioldgica.
Conviene precisar que los compuestos tal como se formulan en las reivindicaciones no
constituyen la solucion de un problema asociado a una sintesis quimica, dado que dicha
problematica pertenece a la categoria de procedimientos, la cual —se reitera— no ha
sido reivindicada en esta solicitud.

Por otra parte, la recurrente destaca que difiere de la afirmacion contenida en la decision
impugnada “con el hecho de que D2 ensefla compuestos estructuralmente similares
frente a la invencion y a D1, se encuentra que D2 si sugiere la introduccion del grupo
fenilo después de residuo Z en D1” porque:

(...) sin que se demuestre cGmo D2 proporciona tal sugerencia. La mera divulgacion de
una estructura, que el Examinador considera cercana a la de los compuestos
reclamados, no es una clara sugerencia que lleve de manera obvia (que salte a la vista)
ni evidente (con plena certeza) a:

i) cambiar por completo la ruta de sintesis divulgada en D1 para afadir un grupo
fenilo/heteroarilo a un grupo etilo; y

i) retirar el puente metoxi de D2, que es absolutamente necesario para la actividad de
los compuestos de dicho documento, y sustituirlo por un puente etilo (W1 en la presente
invencion).

Ahora bien, la materia reclamada tampoco describe ni sugiere un modo de obtener los
compuestos reivindicados, pues se limita a definir compuestos quimicos y no una ruta
sintética. Se reitera que, en este caso, al tratarse de compuestos quimicos, el estado de
la técnica pertinente es aquel que divulga estructuras analogas con actividad biolégica
semejante. En ese sentido, los documentos D1 y D2 satisfacen plenamente este criterio,
al ensefar fenilpiridazinonas herbicidas que presentan solo diferencias estructurales
menores frente a los compuestos actualmente reclamados.
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Por otra parte, la sociedad recurrente afirma:

(...) no existe sugerencia alguna en el arte previo citado que lleve a modificar D1 de
modo que se llegue a la invencién reivindicada, y las conclusiones de la SIC se basan
en una interpretacion subjetiva del Examinador que no tiene sustento en el arte previo.
Me permito anotar que si el andlisis de nivel inventivo se redujera a combinar
aleatoriamente tecnologias conocidas, sustituyentes en el presente caso, ninguna
invencion tendria actividad inventiva, y es precisamente por esto que se requiere de una
sugerencia que surja del arte previo y que lleve de manera obvia y evidente a realizar
dicha combinacién. Por ejemplo, bajo la légica del Examinador, en el campo de
compuestos quimicos, seria imposible llegar a compuestos inventivos por el simple
hecho que existan estructuras que para un Examinador sean “similares”, la similitud no
debe ser un argumento que anule el nivel inventivo, sino el cémo el arte previo ensefia
precisamente seleccionar una sustitucion para desarrollar compuestos nuevos y tener
una expectativa razonable de éxito en cuanto a la actividad de los mismos.

Ante ello, es preciso sefialar que el resultado del analisis de nivel inventivo no responde
a una apreciacion subjetiva —como lo interpreta la recurrente—, sino a la aplicacion del
método problema-solucion, el cual establece una secuencia de pasos que permite
determinar, de manera légica y objetiva, si una invencion cumple o no con este requisito.
En el caso concreto, la aplicacion de dicho método evidencia que la materia reclamada
carece de nivel inventivo a partir de la combinacion de las ensefianzas de los documentos
D1y D2. Por otra parte, la argumentacion de la recurrente parece asumir que el aspecto
relevante de la invencion radica en la ruta sintética; no obstante, dicha materia no fue
reivindicada, de modo que esta Oficina no podria —ni corresponderia— pronunciarse
sobre un procedimiento que la propia solicitante decidié no incorporar en su pliego
reivindicatorio.

Concesiones extranjeras

Frente a las concesiones extranjeras mencionadas por la sociedad recurrente, cabe
indicar que en materia de patentes imperan los principios de territorialidad, autonomia e
independencia, de manera que cada pais es autbnomo al momento de conceder o
denegar un privilegio de patente de invencion, debido a que lo hace con base en sus
propios analisis y exdmenes de patentabilidad, las circunstancias del caso y, por
supuesto, la normativa aplicable.

Al respecto, vale la pena traer a colacion lo que sobre el particular sostuvo Consejo de
Estado en sentencia proferida el 4 de julio 20131, acogiendo lo que sobre ese tdpico ha
sefialado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la sentencia de interpretacion
prejudicial rendida dentro del proceso 85-IP-2011. En efecto, el Honorable Consejo
sefialo lo siguiente:

(...) Finalmente, respecto al otorgamiento de patentes por parte de las Oficinas
Americana y Europea de Patentes, encuentra la Sala que ello no tiene incidencia en la
decision que deba tomar la Autoridad Nacional, ya que los paises miembros de la
Comunidad Andina adoptaron un sistema de patentes autbnomo e independiente que
solo se subsumen a la normatividad comunitaria.

1: CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera. Ref: Expediente num.
2006-00131-00. Accién: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Actora: HOECHST SCHERING AGREVO
GMBH.
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Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el citado proceso 85-1P-
2011, manifesto6 sobre el tema lo siguiente:

(...) PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA EN RELACION CON EL ESTUDIO DE
PATENTABILIDAD QUE REALIZAN OTRAS OFICINAS DE PATENTES.

La Superintendencia de Industria y Comercio argumentd que respecto de las patentes
concedidas en otros paises para la misma invencion, es importante advertir que cada
pais es autbnomo en este aspecto. Por lo tanto, es adecuado referirse al principio de
independencia en relacion con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas
de patentes.

El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptd en la Comunidad Andina se
encuentra soportado en la actividad auténoma e independiente de las oficinas
competentes en cada Pais Miembro. El Capitulo | de la Decision 344, denominado «De
las Patentes de Invencion», regula el procedimiento para la obtencién de una patente
e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el tramite del
procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad.

Dicha autonomia se manifiesta, tanto en relacién con decisiones emanadas de otras
oficinas de patentes (principio de independencia), como en relacion con sus propias
decisiones.

Que se haya obtenido una patente de invencién en un Pais Miembro, no significa que
indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invencién en otro Pais Miembro,
asi como si se ha negado la solicitud de patente de invencion en un Pais Miembro se
deba negar igualmente en otro.

Asimismo, que se haya obtenido una patente de invencién en un pais externo a la
Comunidad Andina, no significa que las oficinas competentes de los Paises Miembros
deban otorgar axiométicamente dicha patente. Siempre se debe adelantar el tramite
respectivo ante la oficina de patentes respectiva, para que decida lo pertinente
después del correspondiente andlisis de patentabilidad.

Si bien en muchos casos se pueden utilizar antecedentes similares como soportes
argumentativos a la solicitud de patente, lo cierto es que cada examen de
patentabilidad es completamente independiente?.

Por otra parte, de la revision de los documentos de patente citados por la sociedad
recurrente se advierte que, al tratarse de un privilegio otorgado de manera territorial,
prevalece la independencia de cada Oficina de Patentes en la evaluacion de sus
solicitudes. En consecuencia, las concesiones extranjeras mencionadas por el solicitante
no resultan vinculantes para el estudio de la materia denegada. Ademas, en los tramites
de patente referidos por la recurrente, las Oficinas competentes no identificaron el mismo
estado de la técnica considerado en este procedimiento.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

2; Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-ip-2011.
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RESUELVE:

ARTICULO 1: Confirmar la Resolucion N° 50705 de 30 de agosto de 2024, de acuerdo
con las razones anteriormente expuestas.
ARTICULO 2: Notificar el contenido de la presente Resolucion a SYNGENTA
PARTICIPATIONS AG, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C., el 29 de abril de 2026
LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINNE

RUSINQUE URREGO
M Fecha: 29-04-2026

é{ 05:03:40 PM
: Razon: Validez
juridica.
Ubicacion: Bogota,
Colombia.
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canales: Teléfono en Bogotd: 601 592 04 00 - Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165 - al L.sa [,\;M‘S papel cor‘.t?nsuut
Direccién: carrera 13 #27-00 piso 3, Bogotd D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00 - mos con el medio ambiente

www.sic.gov.co - e-mail: contactenos@sic.gov.co R
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