SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y ¢ raty (33): 5903-01-87 41138184
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES Tranite o 002 PATENTES ) 1 RESISWRA/ 530 PETICION

SENOR MINISTRO DE DESARROLLO EC, p,y:1cim » ooV MO qg(%d
E.S.D. Dependencia: 2020 DIVISION BE MIEWS CREACTONES

EXPEDIENTE 00 0830689 _

PATENTE DERIVADOS TIONA (AMINOQUINAZOLINONA) SUSTITUIDOS O
SALES DE LOS MISMOS, COMPUESTOS INTERMEDIQS DE LOS
LOS MISMOS, Y CONTROLADORES DE PLAGAS Y UN METODO
PARA UTILIZACION DE LOS MISMOS.

SOLICITANTE NIHON NOHYAKU CO., LTD.

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 Comisién del
Acuerdo de Cartagena, en concordancia con la Resolucién No. 701 de Enero 30 de 2001,
solicito se lleve a cabo el examen de patentabilidad de rigor para lo cual adjunto el recibo de
pago No. 03 — 4,461 de fecha Enero 22 de 2003.

Sirvase tomar nota que la solicitud de la referencia fue publicada en la Gaceta de Propiedad
Industrial No. 522 del 28 de Noviembre de 2002, pagina 288, nimero de publicacion 1059,
por lo que estoy dentro del plazo exigido de ley para la peticién que formulo. _

Sin otro particular me suscribo del Sefior Ministro.
Cordiaiments,

an A. Cubillos Mendoza
c.c. 19'397.479 de Bogota
T.P. No. 38.422 del C.S. dela J.
Cddigo 3667
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Industria y Comercic

SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 00-83069

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 522, DE
FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2002, EL TERMINO HABIL SENALADO POR

LA LEY EXPIRA EL 25 DE FEBRERO DE 2003.

NOTA: Dentro.del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de
publicacién en la gaceta de Propiedad Industrial, debera solicitar y cancelar el
examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 44 de la Declslén 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

Sl NO X

Cavera 15NO. 27-C0 P05 Y10
mcmmwmm
Santa Fe de Bogoti D .C. - Colombia
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogot#,D.C.

Doctor
Germén Cubillos Mendoza OgNL. 0385
Apoderado

REFERENCIA: Radicacién N° 00-83069

Trémite 002
Evento 001
Actuacion 430
Folios 003

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de la Declsidn 486 de
la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:

- Capltulo descriptivo: folios 5a 84
- Capltulo reivindicatorio: relvindicaciones 1a 6 folios 85 a 101.

El articulo 9 de la Decisién 486 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena establece que:

“La primera solicitud de patente de invencién o de modelo de utilidad, o de registro de disefio industrial
o de marca, vélidamente presentada en otro Pals Miembro o de una autoridad nacional, regional o
internacional con la cual el Pals Miembro estuviera vinculado por algln fratado que establezca el
derecho de prioridad andlogo al que establece la presente Decisién, conferira al solicitante o a su
causahablente un derecho de prioridad para solicitar en el Pals Miembro una patents o un registro
respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serén los previstos en el
Convenio de Paris para la proteccion de la Propiedad Industrial...”

“...Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca debera presentarse dentro de
los siguientes plazos Impromogables contados desde la fecha de presentacion de la solicitud cuya
prioridad se invoca:

a) doce meses para las patentes de invencién y de modelo de utifidad; y

b) seis meses para los registros de disefios industriales y de marcas®

La solicitud fue presentada el 1 de noviembre de 2000 y en ese momento se reclamé prioridad para
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La solicitud fue preseniada el 1 de noviembre de 2000y en ese momen{o se reclamd prioridad para
las solicitudes JP 11-312297 de noviembre 02 de 1998 y JP 2000-094493 de marzn 30 de 2000, de
las cuales se presentd la copla respectiva, dentro del tdrmino legal establecido por lo tanto, la prioridad
reivindicada es valida.

2. OBJETO DE LA INVENCION:

La invencidn se refiere a:
- Un derivado de (tiona) aminoquinazolinona sustituido de formula |, o una sal del mismo.

- Un controledor de plaga que confiene como ingrediente activo un derivado (tiona)
aminoquinazolinona sustituido de formula I.

- Un método para controlar plagas que comprends aplicar un conirolador de plaga que contiene como
ingrediente activo un derivado (tiona) aminoquinazolinona sustituido de formula |. a los cultivos
objetivo o el suelo.

Clasificacion Intemacional de Patentes: AOIN 43/54

3. CLARIDAD DE LA SOLICITUD:

Conforme a lo establecido en el articulo 30 de la decisién 486 de la comisién de la comunidad andina
Ias reivindicaciones deben ser claras, concisas y estar enteraments sustentadas en la descripcion.

El capitulo reivindicatorio tal como se presenta no es claro ni conciso:

En primer lugar las reivindicaciones Ns °*1 a3, se refieren aun derivado (tiona) aminoquinazolinona
sustitido de formula | o una sal del mismo. cuya estuciura basica comesponde a una
aminoquinazolinona, la cual presenta un sustituyente Z sobre un nifrégenc con significados diferentes
y un sustituyente R sobre el otro N el cual tiene miiltiples significados. El anillo arbmatico puede estar
o no susbstituido , y dichos susbstituyentes cubren cualquier tipo de grupos, de manera que se tiene
un sinnGmero de compuestos , lo cual es muy general y no delimita et alcance de la invencidn en forma
claray precisa, una definicion de esta forma cubre todos los compuestos posibles en quimica organica.

De igual forma sucede con los compuestos intermedios de formula H contemplados en la reivindicacién
N°4,

De otra parte no existe una divulgacion suficiente o sea un sustento técnico, que demuestre que foda
esa amplia gama de compuestos que cubre |a frmula |, presente ia actividad insecticida que se le
atribuye, en razon a que los ejemplos son muy limitados frente al numero ilimitado de compuestos que
se pretende proteger.

Las reivindicacion N°6 se refiere a un método para controlar plagas que comprende aplicar un
controlador de plaga que contiene como ingrediente activo un derivado (iona) aminoquinazolinona
sustituido de formula . a los cultivos objetivo o el suelo , de manera que realmente no se describe
ningQn procedimiento, simplemente se indica que comprende aplicar el producto para que ejerza su
accién, lo cual cormesponde a la forma universalmente utilizada, més no se muestra una forma de
realizacion especifica o una forma de llevar a cabo dicho procedimiento con sus etapas y condiciones
caracteristicas.

Cabe anotar que las reivindicaciones deben ser claras y precisas por si mismas.
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Conforme al articulo 25 de la decisién 486 de la comisién de la comunidad andina, * La solicitud de
patente sélo podré comprender una invencién o un grupo de invenciones relacionadas entre si, de
manera que conforman un Gnico concepto comin inventivo.

Al respecio y no obstante la falta de claridad y precisién del capitulo reivindicatorio, cabe anotar que
tal como se reivindican los compuestos derivado (tiona) aminoquinazolinona sustituido de formulalo
una sal del mismo , de acuerdo a las diferentes variables presentes en la estructura bésica del
compuesto de férmula I, como Z que puede significar -N= C (R2}- o -N(R3)-CH (R2}- que
comesponden a funciones quimicas muy diferentes, de ofra parte tanfo el sustituyente X como el
sustituyente R, tienen una ampiia gama de significados como por ejemplo desde alquilo hasta grupos
fenilos sustituidos, etc que flegan a una estructura méas representativa que la estructura basica de la
férmula |, porlo tanto se puede llegar a compuestos estruciuraimente muy diferentes, donde no
existe un (nico concepto comdn nuevo e inventivo

De la misma forma los compuestos intermedios de formula Il conducen a compuestos estructuraimente
diferentes dado la amplia gama de grupos funcionales que cubre el significado del sustituyente X.

Por lo anterior se solicita al interesado que ajuste el capitulo reivindicatorio de manera que sea claro,
delimite el alcance de la invencidn y conforme un Gnico concepto comtn inventivo, con el fin de poder
continuar con el examen de patentabilidad.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se le indica
que debe dar respuesta denfro del t4mino de sesenta dias contados a partir de Ia fecha de ia
nofificacién de la presente comunicacion. En caso de no dar respuesta al presents requerimiento o
sl a pesar de la respuesta subsistieran los Impedimentos para la concesién, se denegard la
patente.

Notifiquese el presente oﬂ
titulo primero de la gi

a lo dispuesto en el numeral 5.2 literal 8), del capltulo quinto del
0. 10 de 2001.

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL

Jefe de laDivisidn dé Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fjacion en fista, de fecha___ 1 1 ENF 207
CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO
Nomero 2029 Cdigo 202013

06-12-27



TER

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogot4,D.C.:

Doctor
Germéan Cubillos Mendoza - Oficio
Apodersdo -~ o 5386
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Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 46 de la Decision 486 de
la Comisi6n 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 0 mas
de los sigulentss documentos relativos a una o méas de las solicitudes exiranjeras referidas fotal o
parcialmente a la misma invencidn que se examina:

a) copia de la solicitud extranjera;

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

c) copla de la patente u otro titulo de proteccidn que se hubiese concedido con base en esa solicitud
exiranjera;

d) copia de cualquier resolucidn o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud
exiranjera; o

@) copia de cualquier resolucién o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patents u ofro
fitulo de proteccion concedido con base en la solicitud extranjera.

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

2. DE LA SOLICITUD EUROPEA

El solicitante presentd una solicitud europea de patente que cormesponde a la misma solicitud
colombiana y donde se reivindica prioridad de los mismos documentos citados para Colombia,
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equivalente a la publicacion EP 1097932. Dicha solicitud fue tramitada y se procedi6 a su examen al
respecto da lo cual existan documentos relativos al reporte de blisqueda y resultado del examen.

3. DE LA SOLICITUD DE LA OFICINA

A efectos del examen de patentabilidad y como requerimiento de esta oficina, el solicitante deberd
proporcionar, en un plazo que no excedera de 3 meses, el siguiente documento relativo a la solicitud
extranjera comespondiente a la misma invencidn que se examina:

1- UEHARA M ET AL: * Synthesis and insecticidal activity of 3-aminoquinazolinone derivatives® Pesticide
Science. Vol 55, n® 3, march-1999 pag 359-362.

Los cuales afectan la patentabilidad, de acuerdo con ko indicado en el comespondiente reporie
internacional de bisqueda.

En cumplimiento del articulo 46 de la Decisién 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina, se le indica
que debe proporcionar ésfos documentos, en un plazo que no excedera de tres meses, a partir de la
fecha de la notificacidn de la presente comunicacion. Si el solicitante no presentara los documentos
requeridos dentro del plazo sefialado, la oficina nacional competente denegara la patents.

a lo dispuesto en el numeral 5.2 literal @), de! capltulo quinto del

Notifiquese el presente oficio
i . 10 de 2001.

ALIX CESPEDES PE VERGEL
Jefe de la Di de Nuevas Creaciones

E) anterior requerimiento fue nofiicado por fjacion en lista, de fecha__| | ENE. 2007
CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO
Niimero 2048 Cédigo 202013

06-12-27



