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Asunto : Solicitud de patente para:

BENZOILCICLOHEXANODIONAS SUBTITUIDAS

Solicitante : BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Fecha de solicitud : 21 de diciembre de 2000

Publicada en : la Gaceta No. 523 del 27 de diciembre de 2002
1. Yo, Emilio FERRERQO, identificado como aparece al pie de mi

firma, actuando como apoderado en el asunto de 1la referencia,
atentamente, solicito se efectlie el examen de patentabilidad de 1la
solicitud en referencia seglin lo establecido en el articulo 44 de la
Decipién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina. Para tal efecto
presento junto con este esacrito el recibo No. 03-41,877 por valor de
$335.000.00, que corresponde a la tasa fijada segln lo dispuesto en la
resolucién No. 41687 del 24 de diciembre de 2002.

2. Ruego atentamente a la Sefiora Jefe se sirva ordenar que se
anexe este recibo, para que se efectiie dicho examen y se continde con
el trimite de la solicitud.
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Industria y Comercic

SUPERINTENDENCI/

1

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES M

RADICACION EXPEDIENTE No. 00-97417

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 523, DE
FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2002, EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 26 DE MARZO DE 2003.

NOTA: Dentro del plazo de los sels (6) meses sigulentes 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 Decislén 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
Sl NO X

Carera13No. 27-00 Fiso 5y10
mCMMH 21-2-34
Santa Pe de Bogoti D .C. - Colombia



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 315
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogota, D.C.
Doctor
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Emilio Ferrero <o, 2743
Apoderado QOficlo No.

REFERENCIA: Radicaclén No. 00- 97417
Tramite 002
Evento 001
Actuaclén 430
Folios 004

Como resultado del examen de fondo, reallzado con fundamento en el articulo 45 de la
Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS.

- Capltulo descriptivo: folios 2 al 54
- Capltulo reivindicatorio: folios 55 al 64

Se acepta reivindicaclén de prioridad DE 19862832.3 del 24 de Diciembre de 1999.

2. OBJETO DE LA INVENCION.

Titul : "Benzoilciclohexanodionas substituidas”

La invencion se refiere a :

Benzoliciciohexanodionas substituidas de la formula general (I); dicha férmula y el
significado de sus sustituyentes se muestran en los follos 55 al 61.

Sales derivadas de los compuestos de formuia general (1).

Compuestos que siguen las férmula generales (IA), (IB) y (IC).

Procedimiento para la obtencién de benzoliciclohexanodionas substituidas caracterizado
porque se hace reaccionar la 1,3-ciclohexanodiona o sus derivados de la férmula general
(l1): Ia cual se prasenta en el folio 62 y el significado de sus radicales en el folio 83.
Compuestos de la formula (lll) y (IV) cuyas estructuras se presentan en el folio 63.
Empleo de al menos un compuesto derivado de benzoiiciciohexanodionas , para la lucha
contra las plantas indeseables.

Procdimlento para ia lucha contra las plantas indeseables, caracterizado porque se deja
actuar sobre las plantas indeseables y/o sobre su medio ambiente al menos un
compuesto derivado de benzoliciciohexanodionas.

Agente caracterizado porque tlene un contenido en al menos un compuesto derivado de
benzoilciclohexanodionas y extendedores y/o agentes tensioactivos usuales.

Clasificacion Intemacional de Patentes: AO1N 35/08,43/50.
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3. CLARIDAD DE LA SOLICITUD.

De acuerdo a la Declslén 486 de la Comisién de la Comunidad Andina en su Articulo 30.-
“‘Las reivindicaciones definirén la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben
ser claras y concisas y eslar enteramente sustentadas por la descripcién™; se hacen las
siguientes observaciones al capitulo reivindicatorio:

La reivindicacidn 1 que presenta la formula estructural (I) con sus comespondientes
sustituyentes, se encuentra descrita de forma general ya que los significados que se
presentan para los sustituyentes R1 a R5 son muy amplios ya que estos radicales pueden
tomar el significado de al menos 4 grupos funcionales diferentes; los cuales pueden estar
sustituidos. Con respecto a las sustituclones; no se indican los casos en los cuales se
presentan ya que se utiliza la expresién: * substituldos respectivamente en caso dado por..” ;
la cual resulta ambigua y no delimita la materia que se desea proteger. Como uno de los
posibles sustituyentes para dichas funciones se contempla el caso del haldgeno del cual no
se especifica el nimero de atomos que pueden estar presentes.

De otra parte, en la reivindicacidon 1 se incluyen todas las formas tautbmeras posibles de los
compuestos de la formula general (I) y de las sales o bien complejos metilicos que se
deriven de la fdrmula (I) ; se deberla especificar los compuestos a los cuales se hace
referencia para que la solicitud tenga la conclsién suficiente y se delimite la materia que se
desea proteger.

Para el sustituyente R2 se da una opcidn de sustitucidn en el caso en el que R1 y R2 estén
enlazados sobre el mismo atomo de carbono , significa un agrupamiento carbonilo; esta
opcidn de sustitucion no es clara ya que se entenderia que al coincidir los dos sustituyentes
sobre un mismo atomo de carbono se tendria la formacién de otro grupo cetdnico sobre el
anillo aromatico. Esta misma definicidn pama el sustifuyente R2 se presenta en las
reivindicaciones 2,3 y 4.

En las reivindicaciones dependientes 2 y 3, como uno de los sustituyentes de R5 se
encuentra el grupo bencllo, el cual no se encuentra contemplado en la meivindicacion
independiente 1.

En la reivindicacion 5 se presentan las sales derivadas de la formula general (1) en donde se
presentan 12 tipos diferentes de sales y tambidn se pueden inclulr los complejos con
metales; se deberia delimitar el tipo de sales y especificar los complejos metalicos que se
pueden presentar para lograr claridad y concisidn en la solicitud.

La relvindicacibn 7 presenta el procedimiento para la obtenciSn e las
benzoiiciciohexanodionas sustituidas en donde se hace reaccionar la 1,3-ciclohexanodiona o
sus derivados de fdrmula general (II) con ackdos benzoicos sustituidos de la fdrmula general
() ; los significados de los sustituyentes presentados para las formulas mencionadas son
muy generales y no se lograria identificar cuales compuestos de formula (ll) estarlan
reacclonando con los compuestos de formula (lll); proporcionando una serie de posibles
reacciones que no son claras, en el sentido de especificar los compuestos de partida de la
reaccion dentro de la solictud. En esta misma reivindicacidn 7 , se mencionan los
compuestos que intervienen en la reaccién tales como agente deshidratants, agentes
auxiliares de reaccién y diluyente sin especificar los compuestos a los que se esta haclendo
referencia; por lo tanto se deberia indicar los compuestos empleados en la sintesis asl como
las condiclones de cada etapa de la reacclén.



329

En la relvindicacidn 11 se presenta un procedimiento para la lucha contra las plantas
Indeseables el cual consiste en dejar actuar el compuesto sobre las plantas indeseables y/o
sobre su medio ambiente; este procedimiento como se encuentra presentado no consiste en
una serie de etapas y condiciones que muestren algo diferente a poner en contacto el
producto con ias plantas paso que es obvio para que el producto pueda ejercer su efecto en
la planta.

En la reivindicacidn 12 se presenta un agente caracterizado porque contiene un compuesto
derivado de la fdrmula general (1) y extendedores y/o agentes tensoactivos usuales; en esta
reivindicacidn deberlan especificarse los compuestos que actian como effféndedores y
determinar los casos en los cuales se presentan agentes tensoactivos dentro de la
formulacidn asl como los tensoactivos que se utilizan ya que tal como se encuentra
reivindicado dicho agente se estarian contemplando una serie de formulaciones diferentes en
términos de sus componentes.

Dentro de la solicitud no se encuentra bien sustentada la materia que se desea proteger ya
que en el capitulo descriptivo, en las tablas que muestran los ejemplos de los compuestos,
solamente se presentan 48 compuestos derivados de la fdormula general IB y dos
compuestos de la formula general IA; se esperaria tener mas informacion dada la gran
cantidad de compuestos que pueden ser formados al considerar todas las posibles
sustituciones de los radicales considerados para los sustituyentes en dichas formulas
generales.

De otra parte, para caracterizar algunos compuestos se presenta un valor de un parémetro
designado como Log P, dentro del capitulo descriptivo se sefiala la metodologla por la cual
se logra obtener dicho valor, pero no se explica el significado que este tiene; por lo tanto no
se encuentra debidamente sustentada la materia presentada en el capitulo reivindicatorio.
De ofra parte en las tablas mencionadas no se encuentra el reporte de alguna constante
fisica para los compuestos derivados de la formula lll y de la fdrmula IV.

Segln las observaciones anteriormente reallzadas, la solicitud no cumple con el articuio 30
de la Decisién 486 y se deben realizar los ajustes necesarios para continuar con el trdmite
comespondiente de la solicitud. Dependiendo de los ajustes que se realicen a la solicitud, se
debe tener en cuenta los cambios cormespondientes en el titulo de la misma.

4. REIVINDICACIONES DE USO

El articulo 14 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina establece: "Los
Palses Miembros otorgardn patentes para las Invenciones, sean de producto o
procedimiento, en todos los campos de la tecnologla, siempre gue sean nuevas, tengan nivel
inventivo y sean susceptibles de apllcacién industrial.”

En cumplimiento a este articulo se procedié a evaluar la patentabilidad de la relvindicacidn
independiente 10 y se encontrd que se esta definiendo el uso de al menos un compuesto de
formula general (I) para la lucha contra las plantas indeseables. La Decislén no estipula que
se otorgue una patente de uso, sino que simplemente se otorgara el privilegio a las que sean
de producto y procedimiento, por lo tanto esta reivindicacidn no es patentables.

§. EVALUACION UNIDAD DE INVENCION.

Segun el articulo 25 de la Decisién de la Comunidad Andina: “La solicitud de patenie séio
podré comprender una invencién o un grupo de invenciones relacionadas entre s, de manera
que conformen un Unico concepto inventivo.”

No obstante la falta de claridad de la solicitud, se procedid a evaluar la unidad de invencidn:
emitiendo el siguiente concepto: la solicitud carece de unidad de invencidn ya que los
sustituyentes presentados para el compuesto de fdrmula general (1) se encuentran
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presentados de una forma muy general, sobre todo para los radicales R1 a R5, ya que dichos
radicales pueden tomar el significado de varias funciones quimicas las cuales pueden tener
la posiblidad de estar sustituldas. Para los sustituyentes considerados no se indican las
posiciones que pueden ocupar dentro de la cadena alquilica o dentro del anillo aromatico o
ciclo que se contemple como funcidn, asl como tampoco define la cantidad de grupos
sustituyentes que pueden estar presentes; por lo tanto la variedad de compuestos que se
pueden derivar a partir de la fdrmula general (I) son muitiples. Por lo tanto se tendrian una
gran variedad de compuestos estructuraimente diferentes; que no presentarian unidad de
invencidon. Al tener una unidad basica con muitiples sustituyentes no existila un Unico
concepto comuin inventivo.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de la Comisién 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 comunicacién. En caso de no dar respuesta al
presente requerimiento, o sl a pesar de la respuesta subsistisran los impedimentos
para la conceslén, se denegaré la patente.

Notifiquese el presents oficio a lo dispuesto en el numeral 5.2 llteral e), del capftulo
quinto del titulo primerg de la-circular Gnica No. 10 de 2001.

ALD CARMENZA ESPED§S DE VERGEL
Jefa de la Divisién/de Nuevasg Creaciones.
01 MR 2007

El anterior ra‘&uerlmlento fue notificado por fijacidn en lista, de fecha

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO
N° cODIGO
0339 202064
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Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 48 de la
Declsién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1.DEL ARTICULO 46

Articulo 48. De ser necesario, a efectos del examen de patentabllidad y a requerimlento de la
oficina naclonal competente, el solicitante proporcionard, en un plazo que no excedera de 3
meses, uno 0 méas de los siguientes documentos relativos a una o més 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 exdmenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto
a esa solicltud extranjera;

c) copia de la patente u otro tltulo de protecclién que se hubiese concedido con base en esa
solicitud extranjera;

d) copia de cualquler resolucidén o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la
solicitud extranjera; o

e)copia de cualquier resolucién 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 podra reconocer los resultados de los exdmenes referidos en
el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de
patentabllidad de la invenclén.

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

2. DE LA SOLICITUD EUROPEA

El solicitante presenté una solicitud europea de patente que corresponde a la miema solicitud
colombiana y donde se reivindica prioridad del mismo documento citado para Colombla .
Dicha solicitud europea corresponde a la publicacién EP12446834 del 24 de Diciembre de
1989. Dicha solicitud fue tramitada y se procedié a su examen al respecto de lo cual existen
documentos relativos al reporte de blisqueda y resultado del examen.
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3. DE LA SOLICITUD DE LA OFICINA

A efectos del examen de patentabliidad y como requerimlento de esta oficina, se solicita
proporcionar, en un plazo que no exceda de 3 meses, los siguientes documentos relativos a
|a solicitud extranjera comrespondiente a la misma invencién que se examina:

a) copia de todos los resultados de exdmenes de patentabllidad efectuados respecto a la
solicitud extranjera, junto con los siguientes documentos que afectan dicha patentabllidad
reportados en el comespondiente Informe de blsqueda:

1- OTSUKA PHARMACEUTICAL CO. LTD., JAPAN 26. August 1997 CHEMICAL
ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; OGAWA, HIDENORI ET AL: "Preparation
and formulation of benzazepine derivatives and analogs as pharmaceuticals with affinity for
vasoprassin receptors” .

2- PESTIC. BIOCHEM. PHYSIOL. (1995),vol. 52 , no.1, pages 45-59, ; BABCZINSKI,
PETER ET AL: "Substituted tetrahydropyrimidinones: a new herbicidal class of compounds
inducing chlorosls by inhibition of phytoene desaturation. 2. Structure-activity relationships”

3- INDIAN J. CHEM., SECT. B (1982), vol.21B, no.10, pages 928-40; NAGARAJAN, K. ET
AL: “Nitroimidazoles. Part V. 1-Sulfonyl(carbamoyl/thiocarbamoyl}-3(1- methyl-5-
nitroimidazol-2-yl)-2-imidazolidi nones®

4- J. CHEM. SOC., CHEM. COMMUN. (1982), vol. 21, pages1218-21; CRAM, DONALD J.
ET AL: "Strongly binding, rapidly complexing, ion selective spherands”.

5- AM. CHEM. SOC. (1984), 108(23), 7150-87 ; CRAM, D. J. ET AL: "Host-guest
complexation. 32. Spherands composed of cyclic urea and anisyl units”" retrieved from STN
Database accession no. 101:210478 XP002162751 & J.

En cumplimiento del artfculo 48 de la Decisién 488 de la Comisidn de la Comunidad Andina,
80 le Indica que debe proporcionar éstos documentos, en un plazo que no excederd de tres
meses, a partir a partir de la fecha de la notificacién de la presente comunicacién. Si el
solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo sefialado, la oficina
nacional competente denegara la patente.

Notifiquese el presents oficlo conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2 literal o), del capltulo
quinto del titulo primero de la Circular Unica No. 10 de 2001.

ALIX CESPEDES DE'VERGEL
Jefe de IaLijuOn de Nuevas Creaclones b I m ul

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

C NCEPTO EXAMINADOR TECNICO
TECNICO Cédigo 202084
No. 0340




