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TRAMITE 002
EVENTO 001

ACTUACION SOLICITUD DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 44 de la Decision 486 de la Comision del
Acuerdo de Cartagena, en concordancia con ia Resolucién No. 701 de Enero 30 de 2001,
solicito se lisve a cabo el examen de patentabilidad de rigor para lo cual adjunto el recibo de
pago No. 03 — 4,460 de fecha Enero 22 de 2003.

Sirvase tomar nota que Ia solicitud de la referencia fue publicada en la Gaceta de Propiedad
Industrial No. 522 del 28 de Noviembre de 2002, pagina 226, nimero de publicacién 1024,
por lo que estoy dentro del plazo exigido de ley para la peticién que formulo.

Sin otro particular me suscribo del Sefior Ministro.
Cordiaimente,

n A. Cubillos Mendoza
19'397.479 de Bogotd
T.P. No. 38.422del C.S.dela J.
Cédigo 3667
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Tramite 002.
Evento 001.
Actuacion 430.
Folios 005.

Realizado el examen de patentabilidad de la presente solicitud segin el articulo 45
de la Decislén 488 de la Comisién de la Comunidad Andina, "art. 45.- Si /a oficina
nacional competente enconirara que Ja invencion no es patentable o que no
cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisién para la
concesién de /a patente, lo notificard al solicitante. Este deberé responder a la
notificacidon dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la fecha de la
notificacion. Este plazo podré ser prorrogado por una sola vez por un periodo 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 0 més veces
conforme al pérrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a Ia notificacién dentro del plazo sefialado, o si a
pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesién, la oficina
nacional competente denegaré la patents.” se notifica el siguiente Concepto
Técnico:

1.DOCUMENTOS ESTUDIADOS

¢ Para el presente estudio se tuvo en cuenta el capltulo descriptivo, folios 2 a
117 presentados originaimente y las reivindicaclones 1 a 8, folios 418 a 474,
anexadas con el memorial de respuesta al requerimiento formal; lo anterior fue
aceptado dado que éstas no implican una ampliacion de la solicitud
originaimente presentada conforme lo establece el articulo 34 de la declsion
486 de la Comisién de la Comunidad Andina "art. 34.- E/ solicitante de una
patente podré pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del
tramife. La modificacion no podré implicar una ampliacién de la proteccion que
corresponderia a la divuigacién contenida en Ila solicitud inicial.

Del mismo modo, se podré pedir la correccién de cualquier error material.

e De otro lado, atentamente se solicita copia del primer folio de este
expediente comespondiente al formato del petitorio presentado en el
momento del depdsito debido a que el existente en la Oficina se encuentra
muy deterlorado por el usc normal del mismo.

< Examinada nuevamente la soliciiud se encontrd que la copia de los
documentos de prioridad se presentd en forma extemporédnea el 5 de diciembre
de 2000. Lo anterior debido a que la Superintendencia en el examen de forma
Juridico (ver folic 410) requiri6 de acuerdo con lo previsto en el articulo 4 del
Convenio de Parls la copla certificada comespondiente a la prioridad para que
fuese presentada en cualquier momento dentro del plazo de tres (3) meses,
contados a partir de la fecha de depdsito de la solicltud posterior, siendo dicha
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fecha limite el 4 de octubre de 2000. En consecuencia, no se acepia la
relvindicacién de prl ridad.

2.0BJETO DE LA INVENCION

o Tihulo: Derivados de ftalimida, produccién de compuestos intermedios
de los mismos, Insecticidas agrohorticolas y métodos para utlllzarios.

o El objeto de la Invencion es:

» Reivindicaciones 1 a 3: Un derivado fialimida caracterizado porque esté
representado por la férmula general (I) descrito en ios folios 418 a 445,

> Reivindicacién 4: Un derivado de amina heterociclico caracterizado
porque estad representado por la formula general (IV') de acuerdo a
como se define en los folios 445 a 4486.

» Reivindicaciones 5 a 7. Un insecticida agrohorticola caracterizado
porque contiene como ingrediente activo del mismo un derivado de
ftalimida de la formula (1) como se describe en los follos 447 a 474,

» Relvindicacién 8: Un método por usar un Insecticida agrohorticola
caracterizado porque trata un cultivo objetivo para o se aplica al suelo en
una cantidad eficaz de Insecticida agrohorticola con el propdsito de -
controlar organismos nocivos que daiian a los cultivos Utiles.

< El problema técnico expuesto en esta solicitud es la necesidad de proporcionar
productos agrohorticolas.

¢ La clasificacién segin la IPC correspondiente al objeto de la solicitud es
AO1N37/18.

3. ARTICULO 30

De acuerdo a la Decisién 488 de la Comisién de la Comunidad Andina en su
Articulo 30.- “Las reivindicaclones definirdn la maleria que se desea profeger
mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enferamente sustentadas
por la descripcion.

Las reivindicaciones podréan ser independientes o dependientes. Una
relvindicacién seré independiente cuando defina la materia que se desea profeger
sin referencia a oira relvindicacién anterifor. Una reivindicacién seré dependiente
cuando defina Ila materia que se desea proteger refinéndose a una reivindicacion
anterior. Una relvindicacioén que se reflera a dos o més reivindicaciones anteriores
se considerarg una reivindicacién dependiente muitipie®, en este sentido se anota
que:

¢ La reivindicacion 1 es muy confusa ya que cuando se definen los
sustituyentes no se puede precisar cudles son en realidad los significados
de cada uno de los sustituyentes que aparecen en la férmula general (1); asl
por sjemplo los radicales comespondientes a R', R? y R® pueden tener 4
tipos de significados a saber: pueden ser iguales o diferentes a

un atormo de halégeno, un grupo cicloalquilo CsCs, grupo halocicloalquiio
C3Cs 6-A'(G)r

de donde se puede interpretar que cuando R', R? y R® significa el grupo
clcloalquito C+Cg este puede ser un cicloalquilo con una sustitucién de una
cadena lateral de alqullo, alquenilo o alquinilo de CyCg 6 puede ser un
grupo cicloalqullo de Cs-Cs que corresponderia a ciclos saturados con un
nimero de Atomos de carbono comprendido entre 3 y 6. En consscuencia,
sl lo que se pretende es el primer significado se deberfa incluir un guién en
medio de los dos términos (clcloalquilo-Cs-Cs) 0 sl es el segundo entonces




se deberia escribir como cicloalquiio de Cs-Cs. Lo anterior aplica para todos
los tipos de sustituyentes que estan escritos de manera similar.

De otro lado, en la relvindicacion 1 se describe un radical R™ de fa formula
Q22 y Q23 (folio 425), lo cual no es claro porque dichos sustituyentes Q22 y
Q23 no hacen parte de los radicales de donde se sslecciona Q.

o Adicionaimente tal como se define la reivindicacién 1 es muy general y no
precisa la materia que se dessa proteger por lo que se solicita que al
interesado que ajuste la solicitud para que delimite el alcance de la
invencién ya que por ejemplo, en el caso de R', R? y R® pueden significar —
A'-(G)r donde G puede tomar significados en una cantidad innumerable de
posibilidades muy diferentes entre ellas, asl desde un dtomo de hidrégeno
hasta un grupo fenilo sustituide o un grupo heterociclo. Como se puede
observar, el nimero de posibilidades an las relvindicaciones 1 a 3 es muy
amplio y por tanto afecta al capitulo relvindicatorio en la precision y
conclsién que debe tener.

* De otro lado, el significado de Q genera nuevamente confusién acerca de la
materia que se desea proteger porque dice “Q representa un grupo
heterociclico opcionalmente sustituido™ es declr cuaiquier heterociclo que
tenga cualquier sustitucién?, es Importante recordar al solicitante que el
nimero de heterociclos en quimica es impresionadamente grande y
ademas en la mayoria de los casos superarfa en volumen a la férmula
general (l) y obviamente le daria otro tipo de propledades; de esta manera
podrian resultar un sinnumero de derivados de ftalimida que comprender{an
desde flalimidas con estructura molecular muy cercana a la formula general
(1) y otras con sustituyentes reaimente complejos que ya la estructura de la
formula general (I) no seria significativa y mucho menos representativa.
Dice esta solicitud que Q podria ser tamblén un “... grupo heterociclico
fusionado, conteniendo N-, S-, y O- seleccionado del grupo que consiste de
las formulas siguientes ...” donde la sustitucion de estos grupos (Ym) puede
ser desde un halégeno hasta un grupo heterociclico. Ahora blen, cuantos
de esos compuestos estdn sustentados en la descripcién con propiedad
insecticida agrohorticola???

« En conclusién, tal como se presenta el capftulo reivindicatorio no cumple
con el articulo 30 de la Decision 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. EVALUACION DE UNIDAD DE INVENCION

La presente solicitud no comprende una invencién o grupo de Invenciones
relacionadas entre sl, de manera que no se integra un Unico concepto inventivo
conforme al articulo 25 de la Declsién de la Comunidad Andina: “La solicitud
de patente sélo podré comprender una invencién o un grupo de invenciones
relacionadas entre sl, de manera que conformen un tnico concepto inventivo.”

La presente solicitud carece de unidad de Invenclén puesto que en el capltulo
reivindicatorio se reclaman una cantidad Innumerable de compuestos ftalimida
que se pueden obtener al sustituir todas las posibles altemativas definidas en
la reivindicacion 1. Es de aclarar que dichos sustituyentes 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 tamaflo muy pequefioc comparado con los
sustituyentes y no puede considerarse ningiin concepto comun inventivo. Un
ejemplo entre los muchos que 8e encueniran y que no se pueden relacionar en
una misma solicitud es:

(30




e Cuando G es hidrégeno para los tres radicales R, R? y R%; Q es tlenilo, y X Ros
es halégeno, 6

» Cuando G es cicloalquilo para los tres radicales R’, R? y R Q es tienilo, y
X es halégeno, 6

e Cuando G es fenilo para los tres radicales R!, R? y R?; Q es tlofeno, y X es
halégeno, 6

e Cuando G es tlenilo para los tres radicales R', R? y R%; Q es tiofeno, y X es
halégeno, 6

e Cuando G es pirimidinilo para los tres radicales R, R? y R%; Q es tlofeno, y
X es halégeno, 6

e Cuando G es difenilfosfino para los tres radicales R', R? y R®; Q es tiofeno,
y X es halégeno, 6

» Cuando G es alcoxicarbonilo de C; a Cq para los tres radicales R', R? y R*;
Q es tiofeno, y X es halégeno, 6

e Cuando G es hidrdgeno para los tres radicales R', RZ y R, Q es
plrimidinilo, y X es halégeno, 6

e Cuando G es hidrogeno para los tres radicales R', R? y R%; Q es oxazolllo,
y X es halégeno, 6

e Cuando G es hidrégeno para los tres radicales R', R? y R®; Q es piridilo, y
X es halégeno, 6

e Cuando G es hidrogeno para los tres radicales R', R y R% Q es
tiadiazolilo, y X es haldgeno, 6

Y asl sucesivamente, donde ninguno de los grupos de compuestos
enumerados pueden relacionarse entre s! para conformar un Onico concepto
inventivo ya que la estructura de la férmula general (I) cambia drdsticamente al
realizar las sustituciones respectivas.

Ademas, es importante resaltar que las fdrmulas de los sustituyentes Q1 y Q2
frente a Q4, Q5, Q8, Q8, Q9 y Q10 donde Ym es halégeno no se pueden
correlacionar en el evento en que W sea distinto de nitrgeno; es decir que
también al reemplazar Q por los significados de las férmulas de Q descritas en
el follo 424 hay carencia de unidad de invencién en los compuestos de
ftalimida resultantes. Mucho menos pueden relacionarse cuando existan tres
dtomos de nitrdgeno en el heterociclo y aiin menos cuando el heterocicio sea
de 8 atomos conformando el ciclo. Asl, los significados de Q pueden ser
anillos de cinco y de seis miembros con uno, dos o tres heterodtomos lo cual
hace que los compuestos resultantes difieran notablemente en su estructura
aunque tengan la misma funcion ftalimida.

Como se puede observar, todos estos tipos de compuestos son
esatructuralmente bastante diferentes con funciones quimicas distintas que
hacen que los sustituyentes conserven una estructura mucho mas importante
en cuanto a volumen y propiedades quimicas; de esta manera tanto las
reivindicaciones de compuestos como las de la composicién insecticida
carecen de unidad de invenclén. En consecuencia, se debe delimitar el alcance
de |a Invencién de tal forma que los compuaestos que se desean proteger no
resulten en estructuras completamente distintas para que conformen un dnico
concepto Inventivo y que la estructura molecular de la férmula general (l) sea
mas representativa que la de los sustituyentes.

La reivindicacién 4 relacionada un derivado de amina heterociclico no
comesponde definitivamente al objeto de la invencién porque no contiene
siquiera la parte estructural bésica de los derlvados de ftalimida objeto de la
presente solicitud.

REIVINDICACIONES DE USO
¢ El articulo 14 de la Decisi6n 486 de la Comisién de la Comunidad Andina
establece: “Los Paises Miembros otorgardn patentes para las Invenciones,




sean de producto o procedimiento, en todos los campos de la tecnologla,
slempre que sean nuevas, tengan nivel Inventivo y sean susceptibles de

aplicacién industrial.”

A la luz del examen de fondo, se considera que a pesar de que la
reivindicacion 8 se encabeza por un método por usar un insecticida
agrohorticola en realidad define la aplicaclén o el uso de dicho insecticida,
por [o tanto se conskiera que en ninglin momento la Declslén estipula que se
le otorgue una patente de utilizacién o USQ, sino que simplemente se otorgara

el privilegio a las que sean de producto y procedimiento.

4. DETERMINACION DEL ESTADO DE LATECNICA

< La bisqueda de gntgnondadas so realizard una vez ol jnteresado delimite en
clara isa la ma, ue de

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del témino de
sesenta dias contados a partir de la fecha de la notificacion de la presente
comunicaciéon. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o sl a

pesar de Ia respuesta subsistieran los impedimentos para la concesién, se

denegaré la patentse.

Notifiquese el presente oficlo conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2,literal e),
del capftulo quinto del titulo primero de la circulac Gnica No. 10 de 2001.

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL

Jefe de

El anterior requerimiento fue notificado por

ivisién de Nuevas Creaclones.
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