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Ref.: Expediente No. 00.030.047
Solicitud de Patente 2 nombre de
NOVARTIS AG

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en la carrera 11 A No. 94-76, of. 305, obrando como apoderada de la
sociedad NOVARTIS AG, domiciliada en Basilea, Suiza, solicitante de la patente de
la referencia, y dando alcance a mi memorial de 30 de junio de 2006, me permito

aclarar que el auto que se contesté con dicho escrito es el oficio 1760 y no como
erroneamente se indicé el 1768.

Sefior Superintendente,

S s

C.C. 39.779.452 de Usaquén

T.P. 68228
Céd. 5376
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Realizado el examen de patentabilidad de la presente solicitud segdn el articulo 45 de
la Decision 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina, "art. 45.- Si /a 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 perifodo de treinta dias adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines
del examen de patentabilidad, podréa notificar al solicitante dos o mas veces conforme
al parrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la not:ﬁcactén dentro del plazo sefialado, o si a pesar
de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion, la oficina nacional
competente denegara la patente.” se notifica el siguiente Concepto Técnico:

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS
Para el presente estudio se tuvo en cuenta el capitulo descriptivo, folios 3 a 126
presentados originalmente y reivindicaciones 1 a 6, folios 362 A 368 anexadas como
respuesta al requerimiento de fondo, las cuales se aceptaron porque no implican una
ampliacién de la solicitud originalmente presentada cumpliendo con lo que establece el
articulo 34 de la decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina “art. 34.- E/
solicitante de una patente podra pedir que se modifique la solicitud en cualquier
momento del tramite. La modificacion no podrd implicar una ampliacion de la
proteccién que corresponderia a la divulgacion contenida en la solicitud inicial.

De! mismo modo, se podra pedir la correccién de cualquier error material.”,

¢ Se acepta reivindicacion de prioridad CH 832/89 del 4 de mayo de 1999.
2. OBJETO DE LA INVENCION

¢ Titulo: Compuestos plaguicidas derivados de triazina, composiciones para el
control de plagas que comprende dicho compuesto y cuando menos un auxiliar
y métodos para controlar plagas.

e La invencion consiste en:

Reivindicaciones 1 a 4: Un compuesto de la formula (i) tal como se describe en
los folios 362 a 368.

Reivindicacion 5. Una composicién para el control de plagas, la cual comprende
un compuesto de formula (1) como ingrediente activo y uno o més auxiliares.

Reivindicacién 6: Uno o més compuestos de la formula | de acuerdo con la
reivindicacion 1 que participan en el control de plagas.

+* El problema técnico expuesto en esta solicitud es la necesidad de proporcionar una
composicidn herbicida con su respectivo antidoto para disminuir el efecto fitotoxico.
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% La clasificacion segin la IPC comrespondiente al objeto de la solicitud es
AQ1N35/06, 37/18.

3. CLARIDAD DE LA SOLICITUD

De acuerdo a la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina en su Articulo
30.- “Las reivindicaciones definiran la materia que se desea profeger mediante la
patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la
descripcién”, en este sentido se anota que no obstante se envié un nuevo capitulo
reivindicatorio aun subsisten los problemas formales relacionados a continuacion:

Las reivindicaciones 1 a 4 relativas al compuesto de féormula (1) todavia presentan falta
de concisién al expresar los significados del radical R1 ya que este sustituyente puede
reprasentar tipos funcionales quimicos bien distintos entre sl en cuanto a su naturaleza
y a su volumen.

Particularmente la reivindicacion 1 presenta que los significados de R1 pueden ser
fenilo no sustituido o sustituido, 0 un grupo heteroarilo de acuerdo a todos los
enumerados en el folio 362; sin embargo en el folio 363, linea 11 hasta el folio 364
linea 10, vuelven a aparecer una serie de significados, lo cual no es comprensible asi
como los que siguen para las lineas 11 del folio 364 a linea 1 del folio 365. Esto
corresponderfa a otros tipos de significados? O simplemente se estan repitiendo sdlo
algunas posibilidades de los primeros?, como fuere la respuestas a estos
interrogantes, ello confiere gran confusion a dicha reivindicacién. En consecuencia se
sugiere que se REVISE LA REDACCION DE LA REIVINDICACION y que se precisen
en realidad cuales son los significados de R1 de acuerdo a las realizaciones
especiales de la solicitud. '

De otro iado, es importante recordar al solicitante que el nimero de heterociclos en
quimica es impresionadamente grande y particularmente los anotados en la
reivindicacién 1 junto con sus sustituyentes, en la mayoria de los casos superaria en
volumen a la formula general (l) y obviamente le daria otro tipo de propiedades; de
esta manera podrian resultar un sinnimero de los compuestos de formula (I) que
comprenderian desde triazinas con estructura molecular muy cercana a la formula
general (1) y otras con sustituyentes realmente complejos que ya la estructura de la
formula general (1) no seria significativa y mucho menos representativa. Ahora bien,
cuantos de esos compuestos estadn sustentados en la descripcion con propiedad
plaguicida???. Como se puede observar, el nimero de posibilidades en la
reivindicacion 1 es muy amplio y por tanto afecta al capitulo reivindicatorio en la
precision y concisién que debe tener.

De la misma manera, el encabezado de la reivindicacién 6 no es claro ya que dice
“uno 0 mas compuestos ...", tal como aparece redactado significaria una mezcla de
compuestos y no la clausula del compuesto de férmula (1).

En conclusién, tal como se presenta el capitulo reivindicatorio no cumple con el
articulo 30 de la Decisién 486 por lo que se solicita definir de manera precisa y concisa
la materia que se desea proteger delimitando claramente el alcance de la proteccion.

4, REIVINDICACIONES DE USO

El articulo 14 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina establece:
“Los Paises Miembros otorgaran patentes para las invenciones, sean de producto o
procedimiento, en todos los campos de !a tecnologia, siempre que sean nuevas,
tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial.”

En cumplimiento a este articulo se procedid a evaluar la patentabilidad de la
reivindicacion 6 y se encontré que no obstante esta reivindicaciéon se encabece por
“Uno o mas compuestos ..." en realidad lo que se esta definiendo es la funcién, la
participacién o el uso como plaguicida. En consecuencia de lo anterior se considera
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que en ningin momento la Decision estipula que se le otorgue una patente de
USO, sino que simplemente se otorgara el privilegio a las que sean de producto y
procedimiento, por lo tanto esta reivindicacién no es patentable.

5. EVALUACION DE UNIDAD DE INVENCION
La presente solicitud no comprende una invencion o grupo de invenciones
relacionadas entre si, de manera que no se integra un Gnico concepto inventivo
conforme al articulo 25 de la Decisién de la Comunidad Andina: “La solicitud de
patente sélo podréa comprender una invencibn o un grupo de invenciones
relacionadas entre si, de manera que conformen un Unico concepto inventivo.”

La presente solicitud carece de unidad de invencidn puesto que en el capitulo
reivindicatoric se reclaman una cantidad innumerable de compuestos de formula ()
que se pueden obtener al sustituir todas las posibles altemativas definidas para R1
en la reivindicacion 1. Es de aclarar que tanto los diferentes tipos de heteroarilos
nombrados en el folio 362 como los sustituyentes correspondientes tienen
significados tan diferentes y voluminosos que al realizar las sustituciones resultan
compuestos completamente distintos estructuraimente de tal forma que las
caracteristicas comunes son de tamafio muy pequefic comparado con los
sustituyentes y no puede considerarse ningin concepto comun inventivo porque el
sustituyente R1 cambia drasticamente toda la estructura general cuando se
realizan las sustituciones respectivas.

Como se puede observar, todos estos tipos de compuestos son estructuraimente
bastante diferentes con funciones quimicas distintas como son por ejemplo, piridilo
y pirazolilo, o piridilo y tiazolilo, o piridilo y oxazolilo; los anteriores son sélo algunos
ejemplos para que el solicitante pueda resolver la dificultad de la carencia de la
unidad de invencioén.

Todos estos heteroarilos juntos con los sustituyentes hacen que R1 conserve una
estructura mucho mas importante en cuanto a volumen y propiedades quimicas
que la formula general (I); de esta manera tanto las reivindicaciones de los
compuestos como la de la composicion carecen de unidad de invencién. En
consecuencia, se debe delimitar el alcance de la invencion de tal forma que los
compuestos que se desean proteger no resulten en estructuras completamente
distintas para que conformen un Unico concepto inventivo y que la estructura
molecular de la formula general (I) sea mas representativa que la de los
sustituyentes.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta dias
contados a partir de la fecha de la notificacién de la presente comunicacion. En caso
de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta
subsistieran los Impedimentos para la concesién, se denegara la patente.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2 literal e), del
capitulo quinto del titulo pfiméro de la circular (inica No. 10 de 2001.

ALIX CARM CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la Division de Nuevas Creaciones.

El anterior
fecha

querimiento fue notificado por fijacibn en lista, de

EXAMINADOR TECNICO EXAMINADOR JURIDICO
cODIG 202001 cobiG

CONCEPT TECNIC
N° 1162 (2006-07-21)
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Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 46 de
la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. DEL ARTICULO 46

Articulo 46. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a
requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionara, en un
plazo que no excedera de 3 meses, uno o mas de los siguientes documenitos
relativos a una o mas de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la
misma invencién que se examina:

a) copia de la solicitud extranjera;

b)copia de los resultados de examenes de novedad o de patentabilidad efectuados
respecto a esa solicitud extranjera;

¢) copia de la patente u otro titulo de proteccién que se hubiese concedido con base
en esa solicitud extranjera;

d) copia de cualquier resolucién o failo por el cual se hubiese rechazado o denegado
la solicitud extranjera; o

e)copia de cualquier resolucion o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la
patente u otro titulo de proteccién concedido con base en la solicitud extranjera.
La oficina nacional competente podré reconocer los resultados de los exdmenes
referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las
condiciones de patentabilidad de la invencion.

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo sefialado
en el presente artfculo la oficina nacional competente denegara la patents.

2. DE LA SOLICITUD EUROPEA

El solicitante presenté una solicitud europea de patente que corresponde a la misma
solicitud colombiana y donde se reivindica prioridad del mismo documento citado
para Colombia. Dicha solicitud europea comresponde a la publicaciéon WO 00/66568
del 9 de noviembre de 2000. Dicha solicitud fue tramitada y se procedi6 a su examen
al respecto de lo cual existen documentos relativos al reporte de busqueda y
resultado del examen.

3. DE LA SOLICITUD DE LA OFICINA

A efectos del examen de patentabilidad y como requerimiento de esta oficina, se
solicita proporcionar, en un plazo que no exceda de 3 meses, los siguientes
documentos relativos a la solicitud extranjera correspondiente a la misma invencion
que se examina:

a) copia de todos los resultados de examenes de patentabilidad efectuados respecto



a la solicitud extranjera, junto con los siguientes documentos encontrados comb
consecuencia de la busqueda de anterioridades de materia relacionada que
eventualmente afectarian los requisitos de patentabilidad de esta solicitud:

1. K. Nalepa et al.: Jounal fur praktische chemie, vol. 314, No. 5-6, 1972, pag.
851-856.

Lo anterior teniendo en cuenta que en la primera solicitud hecha por la Oficina
mediante el Oficio No 1761 notificado el 16 de febrero de 2006, esta publicacién no
se anexd junto con el memorial del 11 de mayo de 2006.

En cumplimiento del articulo 46 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe proporcionar éstos documentos, en un plazo que no
excedera de tres meses, a partir de la fecha de la notificacién de la presente
comunicacion. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del
plazo sefialado, la oficina nacional competente denegaré la patente.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2 literal e), del
de la Circular Unica No. 10 de 2001.

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha

CONCEPTO TECNICO | EXAMINADOR TECNICO EXAMINADOR JURIDICO
No. 1163(2006-07-21) Cédigo 202001 Cédigo

0.3 460, 2h



