Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIONN® 3673 %
Por la cual se niega una patente de invencion

Rad. N° 00-058177A

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)
en gjercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, vy

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 2 de
agosto de 2000, bajo el numero 00-058177, se presenté la solicitud de patente de
invencién titulada: “TIENIL{(AMINO)SULFONILUREAS SUBSTITUIDAS".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que
debe llenar la solicitud, se requirid al solicitante con fundamento en el articulo 22
de la Decision 344 de la Comisién de la Comunidad Andina. ‘

TERCERO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 20 de diciembre de
2000, atendié oportunamente a los requerimientos formulados, y presentd las
correspondientes aclaraciones. Finalmente modificd el titulo a: “TIENIL (AMINO)
SULFONILUREAS SUBSTITUIDAS, METODO PARA PREPARAR DICHOS
COMPUESTOS Y HERBICIDAS QUE LOS CONTIENEN". Asi mismo, allegd
nuevo capitulo reivindicatorio y descriptivo.

CUARTO: Que cumplidas las exigencias legales, se ordené publicar el extracto sin
que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

QUINTO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontré que la invencion
no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo
dispuesto en el articulo 45 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se requirié al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones
efectuadas a la solicitud.

SEXTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 30 de agostc de 20086,
atendié oportunamente al requerimiento formulado, y presentd las respectivas
aclaraciones. Adicionalmente, se allegé la presente solicitud divisional, la cual se
beneficia de la fecha de presentacién citada en el considerando primero de esta
resolucion.

SEPTIMO: Que realizado el examen de patentabilidad a la presente solicitud
divisional, se encontrd que la invencidn no cumple con los requisitos establecidos.
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina, se requirid en dos oportunidades al
peticionaric para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la
solicitud.
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OCTAVQO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 6 de febrero de 2007 y
el 16 de mayo de 2008, atendié oportunamente a los requerimientos formulados, y
presentd las respectivas aclaraciones. Con cada una de las respuestas, se
allegaron nuevos capitulos! reivindicatorios, los cuales se ajustan a las
prescripciones establecidas eh el articulo 34 de la mencionada Decisién 486..
]

NOVENO: Que segln lo disﬁuesto en el articulo 14 de la Decisién 486 expedida
por la Comision de la Comunidad Andina se otorgaran patentes “... para las
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la
tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean. susceptibles
de aplicacién industrial." ‘

: !
DECIMO: Que las reivindicaciones 1 a 12, contenidas en los folios 213 a 221, no
cumplen con el requisito de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes
consideraciones:

i

§
1. Objeto de la invencioén i
El objeto de la solicitud consiste en compuestos tienil {amino) ‘sulfonilureas
sustituidas, el métedo para prépararlos y herbicidas que los contienen.

N e
Por su parte, las reivindicagiones 1 a 5 consisten en compuestos de formula

general | y sus sales: |

(M

Las reivindicaciones 6 a 11 comprenden un proced|m|ento para la obtencion de los
compuestos donde: | :

¥ H
(a) se hacen reaccionafr aminocazinas de férmula general [ con
tlenH(ammo)sulfomhsoc:anatos de la formula general lll, en caso dado en
presencia de un agente auxiliar de la reaccién como hidruro de sodio, amida de
SOdIO etilato de sodio etc., y 5| €s apropiada la presencia de un dlluyente o que

b) las aminoazinas SUbStItUIdaS de formula general IV reaccionan con derlvados de
tiofeno de la férmula general V, en caso dado en presencia de un agente auxiliar
de la reaccidn, y si es apropiado en la presencia de un diluyente, o que

(c) aminoazinas de la formula general |l reaccionan con derivados de tiofeno de la
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P formula general VI, si es aproplado en [a presencia de un agente auxllaar de la
reaccion, y si es aproplado en la presencia de un diluyente, o que

lwﬁm L (d) aminoazinas de la férmula general Il reaccionan con clorosulfonilisocianato, en
i/ caso dado en presencia de un diluyente y las cIorosulfonilaminocarbonilamino~
it azinas en este caso de la formula general VIi, tras aislamiento provisional o °
situ", se hacen reaccionar con aminotiofenos sustituidos de la férmula general VIII
si es apropiado en presencia,de un agente auxiliar de reaccion, y si es aprop|ado
: en la presencia de un d|Iuyente

ni

Asi mismo se reivindican los compuestos de la formula (1), obtemdos mediante el '
proceso (a), (b), (c) o (d), se transforman en sales segin métodos usuales.
I

El probiema planteado en esita solicitud es la necesidad de nuevos compuestos
herbicidas con una actividad mas satisfactoria.
I
2. Determinacion del estado de la técnica
i
[
2.1. Fecha determinante para’el analisis comparativo.

La fecha para determinar el estado de la tecnica es el 6 de agosto de 1999, que
corresponde a la fecha de prlondad invocada respecto de la solicitud alemana No.
il 199 37 118.0

ii‘;sm

I La prioridad fue tenida en cuenta para el examen de patentabilidad, segun obra en
' los folios 227 y 228 del expedlente en estudio.

2.2. Documentos del estado qe la técnica

; :
1 Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontraron
los siguientes documentos antenores a la fecha de la prlondad invocada vy
relacionados con la materia reclamada

I

No. Documento Titulo Fecha de
publicacion
D1 | EPCO30142 F;Ierbicidal ureas and isoureas, 1981-06-10

preparation, compositions and
use thereof, intermediates and

preparation of said
ihtermediates.
: D2 [ US4481029 Triazinyl-sulfonyl-ureas and 1984-11-06
| ’ -
‘;Iiﬁw - ] isoureas :
I i
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e D3 :EP0097122 N-heterocyclosulfonyl-N - 1983-12-28
IS

i pyrlmldlnyl und- ;
triazinylhamstoffe

3. Nivel inventivo 1

Segln lo dispuesto en el articulo 18 de la Decision 486, "se considerara que una
invencioén tiene nivel inventivo‘ si para una persona del oficio normalmente versada
en la materia técnica correspond|ente esa invencion no hubiese resultado obvia ni
se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica."

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el articulo 16 de la misma
Decisién, comprende “...todo lo que haya sido accesible al publico, por una
descripcidn escrita u oral, utlllzacuon comercializacién o cualquier otro medic
1 antes de la fecha de presentacmn de la solicitud de patente o, en su caso, de la
prioridad reconocida". :

El Tribunal de Justicia de la ;Comunidad Andina ha dicho sobre esté requisito lo
siguiente: |
hilﬁ,ﬁ?-} ) “Este requisito.. presupone.que la misma represente un salto cualitativo en reIaC|0n
. con la técnica existente y, ademas de no ser obvia para una persona del oficio
| normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una
actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica
propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el area
| técnica correspondiente, -aungue tampoco debe constituir el resultade de

derivaciones evidentes ¢ elementales de lo ya existente para un experto medio en
{ ' - esa materia técnica. 3

“‘el estado de (2 técnica puesto en consideracién para apreciar el nivel inventivo es
normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un cbjeto
concebido en el mismo campo o que esta dirigido a alcanzar el mismo objetivo de
la invencion reivindicada y, que presenta, en lo esencial, caracteristicas técnicas
similares, o que remite poco a modificaciones de estructura. Cuando sefrata de
escoger el estado de la técnica mas proximo, el hecho de que el problema técnico a
ser resueltc sea idéntico: es, de igual modo, un criterio a ser tomado en
consideracion {...). Las Camaras han precisado que, una vez fijfado el estado de la
técnica mas préximo a la invencién reivindicada, conviene examinar si el experto en
la materia, sobre la base de toda la informacién disponible acerca del contexto
técnico de aquélla, habria tenido suficientes razones para escoger ese estado de la
técnica como punto de part|da (Office européen des brevets, op.cit.} {...). A la vez, si
el objeto de la invencién reproduce, en lo sustancial, la funcuén los medios y el
ilf resultado de otro que forma parte del estado de fa técnica, aquél no tendra nivel
';ni i inventivo. Tampoco lo tendra, dicen las Camaras, una nueva combinacién que
P busgue obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiaies
| y/o propiedades conocidos tamb:én ya que, en ausencia de todo efecto inesperado,

no bastara la simple sustltucaén de un elemento por otro cuyas propledades sean

Q
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conocadas como productoras de aquel efecto (Office européen des :brevets,
S op.cit.)” | :
| .

- o . L
En el presente caso, el objeto carece de nivel inventivo, porque a los ojos de un
experto medio en la materia, la informacién obtenida a partir de las anterioridades
citadas le sugiere |a solucion al problema técnico de manera obvia.

i
i

En efecto, las rewmdmamones 1 a 4 de la solicitud en estudio :comprenden
compuestos de formula general | donde A es —~CH y sales de los mismos:

M

De acuerdo con o divulgado en los documentos citados, se puede determinar que
la anterioridad D1, revela corhpuestos con anillo tienit con un sustituyente A', que
puede ubicarse en las poszcmnes libres de dicho anillo, este anillo se une
mediante un grupo sulfonrlurea a una triazina o diazina. De acuerdo a la
reivindicaciéon 1 de dicho documento se revelan compuestos donde el anillo tienil
presenta un sustituyente A' due puede ser: H, Cl, Br, alquil, -OCH3, o -CF3. De
acuerdo con el anillo tienil representado en D1 bajo Ia formula Il y 1ll, se puede
derivar la sustitucion 2.4 en d|cho anillo.
i

De la misma forma, el documento D2 ensefia compuestos de sulfomlureas con
anillos diazina y triazina, con un sustituyente especifico (A) en el anillo tienil, y un
sustituyente A' que se puedeiublcar en una de las dos posiciones libres del anillo
tienilo, (formulas Il y 1lI), sustituciones que conducen a la posicion 2,4.

También el documento D3 ensefia compuestos de tieneilsulfonilurea de éste tipo,
con anillo diazina e |gualmente con sustituyentes en el anillo tienil, donde se
contemplan las diferentes posibilidades de sustitucién.

|
Como se puede observar, los compuestos de la solicitud en estudio se pueden
derivar de los compuestos divulgados en las anterioridades citadas, puesto que se
trata de tienil-sulfonilureas hefbicidas, con sustituyentes en el anillo tleml

1
Con respecto a la relvmdlce}mon 12, la composicion tal como sepresenta no
especifica realmente sus con?ponentes y las proporciones en que se encuentran

i
' Proceso 11- 1P - 2007 [
1
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en dicha composicion, basicamente la caracteristica esta dada porque comprende
i ‘ un compuesto de férmula I, {de manera que |gualmente se ve afectada por los
: documentos citadeos, los cuaies divulgan composiciones que ‘comprenden
compuestos de tlemlsuifonllurea :
i

Respecto a las rewmdlcamones 5 a 10, relacionadas con los procedlmlentos de
obtencién para los compuestos de formula |, donde se hace reaccionar
amingazinas con tlenl!(amlno)sulfomt isocinatos, aminoazinas con derivados de
tiofeno y aminocazinas con clorosulfonilisocinato  y  posteriormente con
aminotiofeno, corresponden a procesos muy generales que no presentan
condiciones especificas para su realizacién, dado que las ‘' condiciones
contempladas en las reivmdlcacmnes 6 a 10 simplemente contribuyen a enunciar
una serie de diluyentes y agentes auxiliares de uso comun en procesos quimicos,
y donde los rangos de temperatura y presion son muy amplios. De manera que los
procesos de la solicitud en estudlo se derivan de los procesos divulgados en el
iﬂlﬂ | arte previo, en razén a que en ellos se muestran reacciones de’ ‘sintesis que

o comprenden reaccién entre amlnoaz:nas y tienilsulfonilisoscianatos que ocurren de
la misma forma, o ammoazmas y derivados de tiofeno, y donde no se indican
condiciones especificas en su forma de realizacion.

_ Por lo tanto, los compuestos de la solicitud, asi como su proceso de obtencion se
i derivan de los divulgados en el arte previo, dado que alli se sugieren los
i compuestos de sulfonilurea con sustitucion 2,4 en el anillo tienilo, su actividad
herbicida y el proceso de 0btencuon de los mismos, de manera, que una persona/
normalmente versada en la 'materia técnica podria derivar dd) los documentos
citados los compuestos de‘la solicitud, asi como su proceso de obtencién,
teniendo en cuenta que el arte previo sugiere los compuestos, sus propiedades,
actividad herbicida y su proceso de obtencidn, mdependlentemente de que se
indique expresamente cual o' cuales son mas o menos activos. Por lo demas, la
! determinacion de la mayor o menor actividad corresponde a ensayos rutinarios, o
cual no constituye un salto cualltatlvo en la regla técnica.

Teniendo en cuenta lo anterlor el objeto de la solicitud carece de nivel inventivo,
. ya que para una persona versada en la materia técnica, el resultado de la presente
| solicitud pudo ser derivado deE estado de la técnica, razén por la cual no cumple
uﬁ‘qﬁ.nl i con lo dispueste en el art:culo 18 de la Decision 486.

5. Sobre la respuesta del soilicitante

i
En primer lugar cabe anotar; que no es cierto que se afirme, como lo indica el
1 solicitante, que el proceso de produccién y sus composiciones no tendrian nivel
{' inventivo toda vez que el compuesto no es inventivo, pues como se indico en el
Oficic No. 246 de 2008, el proceso reivindicado se deriva de los procesos que se
ensefan en los documentos citados, razén por la cual se afecté su nivel inventivo.
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Respecto argumento del soli¢itante, de que los compuestos de D1 difieren de los
de la presente invencion en que Z, que equivale al sustituyente A de la presente
invencion, es un sustituyente C-CHz y en la presente solicitud A representa un
sustituyente N, no es valido, por cuanto en primer lugar, en los compuestos de la
presente solicitud A significa’'—CH, y, en segundo lugar, en dicho documento se
revelan compuestos donde Z es —-CH, o sea, compuestos que poseen un anillo
pirimidinico, como los de la soiiicitud en estudio.

Ahora bien, con relacién a la sustltumon especifica en la posiciéon 2 y 4 dei éster de
la porcién tienilo, el documento D1 ensefia un anillo tienilo (ver e! anillo Il folio
179), donde se tiene un grupe éster en posicion 2, el sustituyente B en posicion 3,
gue puede ser pirimidina o trlazma opciohalmente sustituidas, y un sustituyente A’
que puede ubicarse en la posmlén 4 0 5 del anillo; igualmente, ensefia un anillo
tienilo Il (folio 179) donde se' encuentra sugerido que el grupo A' podria ubicarse
en la posicion adyacente a la del heteroatomo, tal como en los compuestos de la
solicitud en estudio, de manera que corresponder:a a la misma sushtumon 2,4,

De esa manera, se divulga dentro de dicho documento que el anillo tienilo
presenta sustitucion en pos:cuon definida, basicamente un grupo éster, tioester o
derivados de los mismos, y esta sugerldo dentro de dicho documento otro grupo
sustituyente que se puede ub;car en [as posiciones libres del anillo, las cuales solo
permiten dos posibilidades 'de sustitucion, entre las cuales se encuentra la
sustitucion 2.4. De hecho, la ) numeracmn de la posicion de los sustituyentes en el
anilfo es relativa, dependlendo de la forma como se ubiquen los sustituyentes
respecto al heteroatomo, no obstante en D1 se contemplan ias diferentes
posibilidades de sustitucion.

Con respecto a D2, se anotaltque alli se divulga no solo compuestos con porcién
tienilo disustituida y anillo plrlmIdInICO sino compuestos con porcion tienilo
disustituido y anillo triazina (columnas 3 a 6, folio 180), ahora en relacion con la
posicion de los sushtuyentes realmente el anillo tienilo I, presenta un grupo
sustituyente en posicion 2, ‘el cual puede ser un éster, en la posicidén 3 se
encuentra el grupo sulfonilurea unido a un anillo que puede ser entre otros una
triazina disustituida, y f"na!mente un sustituyente A', que puede ublcarse en las
posiciones libres del anillo que corresponden a la posicion 4 o 5; ahora, el anilio
tienilo 1ll de dicho documenté tal como se presenta con las posiciones definidas
para A y B, permite solo ‘dos opciones de sustitucidn, una de las cuales
corresponde a la sustitucion 2, 4, por tanto se encuentra sugenda en dicho
documento la posicién de los {sustltuyentes

Con respecto a D3, y de acuerdo a los compuestos de férmula | dlvulgados en
este documento: ]

i
|
'1i
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Z- Rl _
ree A0 ‘ﬁH‘“-NH—-{'N" e (i)
x 2 .

X x,/ ; \r~cm¢
R3 : f !
Vale la pena anotar, que realmente el hecho de que no se indigue expresamente
la sustitucion 2,4, no S|gn|f|ca que el patrén de sustitucion sea diferente al de los
’ compuestos de la solicitud en estudio, pues como se puede observar de la
‘J'iﬁ'ﬂ estructura de los compuestos de férmula | de dicho documento, se puede derivar
A la posicion 2,4 de la solicitud por cuanto no se presentan posiciones definidas para
‘ los sustituyentes, por el contrario, se sugiere que pueden ocupar las diferentes

|
posiciones en el anillo tlemlo e |gua|mente se indica la actividad herbicida de
dichos compuestos.

\//‘\

{
'

| Por lo tanto, los compuestos: de la solicitud en estudio se pueden derivar de los
documentos citados, dado que por ejemplo de acuerdo a D1 ¢ a D2, realmente
solo se esta ubicando un sustltuyente para el cual solo se tienen dos posibilidades,
una de las cuales da como resultado compuestos con sustitucion 2,4 en el anillo
tienilo, se aclara que el resto de la estructura es la misma, inclusive D3 contempia
las dlferentes opciones de sustttumon en el anillo tienilo. Se suma a lo anterior,
que en la solicitud no existe algin sustento técnico que indique que
especificamente dicha posicién 2,4 en los compuestos que se pretende proteger
proporctone una mayor efechwdad frente a los compuestos del arte previo.

Con relacion a las tablas presentadas, es necesario anotar nuevamente que

dentro del documento no se incluyeron dichos ensayos comparativos, ademas,
i dichas tablas (222 a 225) no son validas, ni resultan representativas por cuanto
‘ , s0lo se comparan compuesto!s de D1 con anillo triazina que no corresponden a los
hﬂm! | compuestos que se estan reivindicando, los cuales poseen un anillo pirimidinico;
' de otra parte, no se tomanf en cuenta compuestos del arte previo, donde el

equivalente a R4 de la solicitud, sea diferente de hidrégeno. De hecho, ios
compuestos de la solicitud en estudio se encuentran sugeridos en el arte previo,
por lo tanto determinar su efectividad no proporciona un saito cualitativo en el
estado de la técnica.

1 .

Después de lo anterior, se concluye que la solicitud no cumple las disposiciones
de! articulo 18 de la De0|31onl486 razén por la cual se niegan las reivindicaciones
1 a 12, contenidas en los folios 213 a 221.
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invencién a la creacion
denominada: “TIENIL (AMINO) SULFONILUREAS SUBSTITUIDAS, METODO
PARA PREPARAR DICHOS COMPUESTOS Y HERBICIDAS QUE LOS
CONTIENEN".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su
calidad de apoderade de la scciedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, o a quien
haga sus veces, el contenido de la presente resolucidn, entregandole copia de la
misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposicion ante el
Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los
5 dias habiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 8
DadaenBogota D.C. alos 90 SEL 200

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIAY COM Q (E),
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MARIA TERESA PINEDA BUENAVENTURA

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4* No. 72 - 36
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