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Tabla 3 (R'=Q,;, R%*=H, Y=0, excepto para el grupo indicado

especialmente)
No. R Xn Propiedad Fisica
22 H 6-1i~CaFy p.f.>300°C

Tabla 4 (R%*=H, Y=0 y R®=H, a excepcién del grupo indicado

especialmente)
No R Ra Xn Propiedad Fisica
200 H Q2 6-1-CsF7 |p.£.159.4-161.0 °C

448 COCH;, Q2 6-C3F7-1|p.£.132-134 °C
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicaci6én No. 00-83069
Clasificacion [nternacional (IPC): A01N43/54
Concepto Técnico No. 2539

Patente de Invencién -
2\{’ (ERTE 1

Via Nacional 1

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el articulo
48 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

1.1 .'fDescripcién: Folios: 2 a 83 (como se radicod
inicialmente)
1 .2.§Reivindic}aciones: Folios: 85 a 119 (como se radico inicialmente)

Folios: 716 a 719 (modificacion)
Folios: 736 a 737 (modificacién)
Folios: 758 a 759 (modificacion)

1.3° Rta. del Solicitante: ~ Folios: 761 a 776

1.4 Prioridad: Folios: 448 a 426 y 622 a 685
| fecha: 20-11-1999, JP312297, y
fecha: 10-11-2000, JP094493

2. Modificaciones no aceptadas (articulo 34 D.486)

" El capitulo reivindicatorio enviado con memorial de respuesta (758 a 759)

. no se acepta porque el interesado incluye nuevamente en la reivindicacion

. N°1 el significado -N=CH para Z, que ya habia sido objetado en conceptos

. anteriores, por cuanto se cubre ain un numero mas amplio de

- compuestos, que resultan estructuralmente diferentes, con respecto al otro

- significado de Z que corresponde a —-N( R3) —-CH (R2)- y por tanto no
existe unidad de invencion.

3. Anilisis de la Prioridad

« La materia contenida en la solicitud corresponde a la materia que cobija
la prioridad.
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4. Objeto de la invencion

¢ Titulo de la solicitud: “Derivados (tiona) aminoquinazolinona sustituidos o
sales de los mismos, compuestos intermedios de los mismos y
controladores de plagas y un método para utilizacion de los mismos.”

o El objeto de la solicitud (reivindicacién 1) consiste de: un derivado
: aminoquinazolinona sustituido de formula general |

Xn .
-~ Z_R
N

A

Donde Xn es i-C3F7 y n=1, “Y” es oxigeno, Z representa un grupo:
. —N( R® —CH (R%)-; R1 es un grupo 3-piridilo, R es un atomo de
. hidrégeno, formilo, alquilcarbonilo(C1-C6), alcoxicarbonilo (C1-C6), 6 un

grupo fenilcarbonilos sisn sustituir, De acuerdo con la reivindicaciéon
" N°2 se presenta un compuesto de féormula | donde R es un grupo —CO-
: CH3

- Una composicién que comprende como ingrediente activo de 0.01 a
. 50% por peso de un derivado aminoquinazolinona sustituido o una sal del

mismo y un vehiculo inerte.

La solicitud en estudio busca proporcionar compuestos con mejor efecto
insecticida.

e Clasificacién Internacional de Patentes (IPC.) AO1N43/54

5. De la solicitud de Patente:

5.1. Descripcion (articulo 28 D. 486)

. Con respecto a la descripcién, cabe anotar nuevamente que no existe
. divulgacién suficiente ni sustento técnico, que demuestre que de todos los
- compuestos de la solicitud, los preferidos son los que tienen el
- sustituyente X = i-CsF7 , de otra parte el compuesto especifico de la
. reivindicacién N°2 no se encuentra dentro  de las mejores formas de
- realizacién de la invencion, alli no se muestra su efectividad y ventajas
. frente a compuestos de la solicitud, asi como tampoco frente a los del arte
previo.

5.2. Reivindicaciones (articulo 30 D 486)
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. De otra parte como ya se indico en el punto anterior, no existe suficiente
. sustento en la descripcion, que demuestre que los compuestos que se
- pretende proteger ahora tengan la actividad que se les atribuye, no se
" hizo referencia alguna a que los compuestos que tuvieran el sustituyente X
. = i-CsF7, presentaran mejor actividad y menos el de la reivindicacion N°2,
~ el cual corresponde a una seleccion arbitraria entre el amplio nimero de
' compuestos que contempla la solicitud y el cual no se incluye en ninguno .
" de los ejemplos de prueba 1 a 3 que se encuentran en el capitulo
- descriptivo.

6. Determinacion del Estado de la Técnica

Para determinar el estado de la técnica se tuvo en cuenta la fecha de
presentacion de la solicitud prioritaria: 02-11-1999 y 30-03-2000.

- Teniendo en cuenta la fecha indicada se realiz6 la basqueda en el estado
de la técnica de documentos relacionados con la solicitud encontrandose
 los siguientes documentos mas relevantes:

o . Fecha de
N Documento Titulo ' publicacién®
Substituted
‘ aminoguinazolinone(thione) derivatives
D1 EP0735035 or salts thereof, intermediates thereof, . 02-10-96

and pest controllers and a method for
using the same

: Uehara Metal ;
D2 | Pesticide Science vol
55

“Synthesis and insecticidal activity of 3-
aminoquinazolinone derivatives” Marzo de 1999

7. ?Respues_ta a los argumentos del solicitante:

De acuerdo con lo indicado en el numeral 2 del presente concepto no se
acepto el nuevo capitulo reivindicatorio, sin embargo es necesario aclarar con
respecto a que “la reivindicacién 1 se modifico de tal forma que Xn esta en
posicion 6; n es un entero de valor 1.con la condicién de si R es ~COCH3, Z
es —~N(R%-CH(R)-" Que en la nueva reivindicacién N°1 en primer lugar se
incluyo para Z el grupo —~N=CH, el cual ya habia sido retirado para ajustar la
reivindicacién de acuerdo a las objeciones formuladas en los conceptos
técnicos anteriores; en segundo lugar en la mencionada reivindicacion no se
hace referencna a ninguna condicién con respecto a que si R es ~COCH3, Z
es ~N(R*-CH(R?-, por tanto este argumento no tiene sentido.

De acuerdo con lo expresado en el numeral 5 del memorial no se entiende
cual es la razén y donde se sustenta la limitacion de la solicitud a los
compuestos 22, 200 y 448.

Con respecto a que la descripcion si divuiga que los compuestos que tengan
6--CsF;  como Xn, son preferibles y se citan los compuestos N°s
6,18,22,26,184,200,204 y 208, cuyo efecto insecticida se muestra en una
tabla (numeral 6 del memorial), de donde se puede determinar que no todos
los sustituyentes se encuentran en la posicion 6, asi como tampoco todos
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corresponden al grupo i-CsF; , de la misma forma Z puede ser —N(R%-
CH(RZ) 0 -N=CH- y R es H por tanto no existe fundamento técnico
representativo para afirmar que de todos los posibles compuestos que se
contemplan en la solicitud (501 listados en las tablas), los que tienen el
sustituyente 6-i-C3F7 son preferibles y los que tienen 6-Br, 6-CF3 son los que
demostraron mejor efecto, si no existen pruebas de un numero significativo
de compuestos que permitan determinar una mayor o menor actividad de los
mismos.

No es coherente tampoco la limitacién de acuerdo con la reivindicacién N°2,
que contempla el compuesto especifico que corresponde al N°448, puesto
que como ya se indico anteriormente para dicho compuesto no se
encuentra sustento técnhico respecto a su efecto insecticida, por tanto no se
puede afirmar que sea uno de los mas efectivos frente a los demas
compuestos que se divulgan en las tablas de la solicitud, por tanto esta
limitacién es arbitraria.

El hecho de listar en unas tablas un sinnimero de compuestos no es razén
suficiente para afirmar cual o cuales son preferibles, dado que no se
demuestra su efectividad, de otra parte el interesado por ejemplo afirma que
“a folio 16, pendltima y Gltima linea de la presente descripcién se menciona
como uno de los sustituyentes preferidos para Xn el grupo halo(C1-Ce)alquilo
que abarca 6-i-C3F7 “ con respecto a este punto es de anotar que el hecho de
mencionar un grupo general que cobija entre otros el grupo 6-i-CsF7, no
sugmf ica que se mencione como uno de los sustituyentes preferidos de la
invencion, asi las cosas el documento D1, citado como anterioridad también
menciona entre los significados para Xn el grupo halo(C4-Cg)alquilo y por
ende el grupo 6-i-CsF7 queda cubierto, una raz6n mas para demostrar que
dicho documento afecta la patentabilidad de la invencion.

Con respecto a las limitaciones a los compuestos N°s 22, 200 y 448 como
ya se indicé anteriormente, no se acepta el nuevo capitulo reivindicatorio,
porque presenta falta de unidad de invencion dado que el interesado incluyo
nuevamente el grupo —-N=CH y de otra parte el compuesto 448 no se
encuentra entre las mejores formas de realizacién de la invencion y por tanto
no tiene sustento técnico que demuestre su efectividad.

En relacién a que el grupo COCH3 para Ry la referencia que D2 hace a
que dicho sustituyente es el mejor sustituyente en el atomo de nitrégeno en
la posicion-1 del anillo, lo cual no destruiria un paso inventivo de la presente
invencién porque por el contrario la presente invencion podria distinguirse
mas a(n de la técnica anterior por la combinacién de COCH3. para R y 6-
IC3F7 para Xn (numeral 6.7 y 6.8 del memorial).

Aunque no se entiende por qué el interesado relaciona el documento D2
simplemente tomando como comparacion el significado de R, lo cual queda
fuera de contexto, es necesario anotar que el documento D2 se cita como
anterioridad que afecta el nivel inventivo de la presente solicitud, porque
muestra un estudio basado en la actividad insecticida de compuestos
derivados de 3-aminoquinazolinona, como los de la solicitud en estudio, que
ensefia la mayor o menor actividad de compuestos . de aminoquinazolinona
de acuerdo al tipo de sustituyente y a su posicién en el anillo, el cual en
combinacién con D1 afecta el nivel inventivo de la solicitud.

Nuevamente insiste el interesado en que la descripcién si contiene una
divulgaciéon y un soporte técnico suficientes en que los compuestos que
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cbntienen 6-iC3F7 como _Xn,ﬁenen ventaja y que de la misma forma el
compuesto especifico de la reivindicacion N°2 presenta esta ventaja.

Al respecto ya se indico el por qué no existe el suficiente sustento técnico.

Finaimente para resumir, en razén a que los argumentos a lo largo del
memorial son repetitivos y no se orientan claramente, anotamos que la
patentabilidad se ve afectada por falta de nivel inventivo en razén a que de lo
que se ensefia en D1 en combinacién con D2 y los conocimientos de una
persona del nivel medio los compuestos que se pretende proteger se
pueden derivar del arte previo porque:

En primer lugar D1 divulga compuestos del mismo tipo, con la misma
actividad insecticida, ahora bien si D1 no divuiga especificamente el grupo i-
CsF7, si contempla para X el halo(C+-Ce) alquilo dentro del cual se
encuentra i-CsF7, vale anotar que el mismo interesado afirma en su
respuesta que en la solicitud se ensefia halo (C4-Ce) alquilo que cobija i-
CsF; o sea que los compuestos de la solicitud si estan comprendidos dentro
del arte previo, en segundo lugar partiendo de que los compuestos de
aminoquinazolinonas insecticidas son conocidos, asi como el hecho de que
su actividad varia de acuerdo al tipo de sustituyente y a la posicién en el
anillo, o sea que Io que se ha hecho es determinar su efectividad y asi
seleccionar algunos que aparentemente posen mayor actividad.

Se reitera que tal como. se presenté originalmente la solicitud, no se
encuentra dentro del documento divulgacion suficiente que muestre que los
compuestos que contienen este grupo especifico, asi como el compuesto de
la reivindicacion N°2, correspondan a formas preferidas de realizacion de la
invencién, alli no se ensefia la ventaja especifica de este sustituyente y
mucho menos la del compuesto comprendido en la reivindicacion 2, si
realmente estos compuestos corresponden a la parte esencial de la
invencion, se ha debido hacer mencién especifica de ellos, incluyendo algin
dato comparativo frente a compuestos tanto de la misma solicitud como a los
del arte previo, por tanto no se aceptan las pruebas comparativas, no
obstante dentro del resumen de resultados de la tabla (folio763), puede
determinar que no necesariamente el efecto excelente lo muestran los
compuestos que tienen sustltuyente en la posicién 6, asi como tampoco los
que tienen el grupo i CsF7, . De otra parte tanto en D1 como en la solicitud se
muestran los mismos ejemplos de prueba de los compuestos e iguaimente se
indica, entre los que se enuncian, que poseen excelentes propiedades frente
al mismo tipo de insectos, de manera que como ya se dijo no existe ningln
aporte al estado de la técnica, de hecho los compuesios que se pretende
proteger se encuentran comprendidos en el arte previo, y ahora lo que el
solicitante hace es determinar la efectividad de dichos compuestos, lo cual no
implica nivel inventivo. Efectividad que de acuerdo a las ensefianzas de D2
para los compuestos de aminoquinazolinona, de acuerdo a los sustituyentes
y: a su posicidn en el anillo, basicamente posiciones 5 a 8, muestran su
mayor grado de actividad insecticida.

8. é_Anélisis de patentabilidad (articulo 14 D486)

81 Nivel inventivo (articulo18 D486)

o De acuerdo con el capitulo reivindicatorio sobre el cual se realizo el
estudio (folios 736 a 737), las reivindicaciones 1 a 2 de la solicitud en
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estudio comprenden compuestos derivados de aminoquinazolinona
sustituidos de férmula general (1) _

Donde X = i-CsF7. y n'=1, R es un atomo de hidrégeno, formilo,
alquilcarbonilo(C1-C6), alcoxicarbonilo (C1-C6), 6 un grupo
fenilcarbonilos sin sustituir; R, es un grupo 3-piridilo; Y es un atomo de
oxigeno, Z es —N(R®)-CH(R?- ( en donde R? y R® es un atomo de
hidrégeno). Para la reivindicacion N°2 el radical R corresponde a un
grupo — CO-CHs,

De acuerdo con lo divulgado en el documento D1, se puede determinar
que el nivel inventivo de los compuestos de formula | dela solicitud en
estudio se ve afectado, en razén a que los compuestos de D1 son
derivados de aminoquinazolinona, que comprenden la misma férmula
estructural de los compuestos de la solicitud, como se puede observar al
comparar las estructuras de las mismas,

X
’ N-Z-R1
NNy

|

R
(1)

- Ahora bien , los sustituyentes dentro de la estructura presentan los mismos

significados, que los de D1, asi Y puede ser oxigeno, Z es ~N(R}-CH(R?)-,

X igualmente puede ser un grupo halo-alquil(C1-6), grupo que puede ser

lineal o ramificado y por ende cobija el grupo i-CsF7, y R puede ser

hidrégeno, formilo, alquilcarbonilo (C1-6), alcoxicarbonilo (C1-8) etc, y R1 es

3-piridilo, de manera que los compuestos de las reivindicaciones 1y 2 se

encuentran comprendidos en los compuestos divulgados en D1, que

presentan la misma actividad insecticida. Por tanto los compuestos de la

solicitud en estudio se derivan de los divulgado en D1, el hecho de que por

ejemplo no se divulgue especificamente que X puede ser i-C3F7, no significa

que no éste comprendido dentro del significado para X, divulgado en D1, de
otra parte dentro de la solicitud en estudio no existe divulgacion suficiente,
que demuestre que los compuestos especificos de formula |, que se

pretende proteger correspondan a formas de realizacién preferidas de la

invencién, puesto que no se demosiré que ‘presentaran . algtn efecto

inesperado frente a los compuestos del arte previo, asi como tampoco se

hace ninguna mencién al compuesto de férmula | de la reivindicacion N°2 .
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Con respecto al documento D2, revela un estudio relacionado entre otros
con compuestos derivados de quinazolinona, como los de la solicitud en
estudio , donde ademas se demuestra que de acuerdo a la posicion y tipo de
sustituyente, el compuesto de quinazolinona puede presentar una mayor o
menor actividad insecticida, por ejemplo se indica que los compuestos con
sustituyentes en posicion 4 del anillo' presentan una menor actividad y por el
contrario los derivados de quinazolinona con halégeno, alquil o alcoxi en
posiciones 5 a 8 del anillo muestran una actividad alta.

Por tanto: se puede determinar que los compuestos de la solicitud en
estudio se derivan de los divulgado en el arte previo, dado que comprenden
la misma formula estructural, junto con los respectivos sustituyentes; si bien
D1 no divulga en forma expresa el radical X = i-C3F7, éste se encuentra
comprendido dentro del significado de dicho grupo que corresponde a
haloalquil C4-Cs, es mas refuerza este argumento el hecho de que el
mismo interesado en su memorial de respuesta indica que “ el grupo
halo(Ci¢)alquilo que abarca 6-i- CsF7,se menciona como uno de los
sustituyentes preferidos para Xn" , por tanto de la misma forma se puede
_t:onsiderar para el mismo grupo indicado en el antecedente.

Ademas D1 si ensefia compuestos muy préximos que tienen sustituyentes
halégeno 6 ~CF3 en dicha posicién, que poseen propiedades insecticidas,
donde ademas se muestra el ejemplo 1 y 2 para determinar el efecto
insecticida contra el pulgén verde del duraznero(Myzus persicae) y efecto
insecticida en langosta marrén de arroz (Nilaparvata Lugens)
respectlvamente ejemplo de prueba que se realiza de la' misma forma tanto
en D1, como en la solicitud en estudio y que muestra que los compuestos
tienen igualmente excelente efecto insecticida contra los insectos en
mencién, de otra parte dentro de los compuestos contemplados en la
solicitud existen variaciones en cuanto al tipo de sustituyentes , entre ellos
Xn, los cuales también presentan actividad insecticida y donde no se
establece diferencia en lo que a la actividad se refiere, de la misma forma se
puede aplicar a los compuestos del estado de la técnica , de otra parte para
una persona del nivel medio en conjunto con sus conocumlentos se puede
denvar del arte previo los compuestos de la presente solicitud en razén a
que ademas alli se ensefia la variacion de la actividad insecticida de las

. amlnoqumazolmonas de acuerdo a los sustituyentes y su posicién en el
anillo, posiciones que tampoco se demuestra experimentalmente en la
sollmtud que realmente correspondan a las que se indican en las tablas, o
sea que no existe ningln salto cualitativo con respecto a la regla técnica,
que proporcione nivel inventivo a los compuestos de la solicitud en estudio.
Una persona del nivel medio conociendo los compuestos de
ammoqumazolmoa su actividad insecticida y la variacién de su actividad con
relacion al tipo de sustituyente y su posicién en el anillo, puede derivar los
compuestos de la solicitud, compuestos que ademas ho presentan sustento
técnico representatwo en relacién al los mimos compuestos de la solicitud y
a los del arte previo.

Con respecto a la reivindicacién N°3 alli igualmente solo se muestra una
composicién, cuya caracteristica estd dada porque comprende un
compuesto de férmula 1, en un vehiculo inerte, de manera que igualmente
se ve afectada de acuerdo con lo divulgado en D1.

9 .Conclusion:



Los requisitos de patentabiﬁdad de la presente solicitud se encuentran

afectados asi:

N

Documento N°

.Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 EP0735035 1a3 Nivel inventivo
i Uehara Metal ;
D2 | Pesticide Science vol 1a3 Nivel inventivo
. 55

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda Negar

las reivindicaciones: 1 a 3 (folios 736 a 737).

CONCEPTO TECNICO No.2539

EXAMINADOR TECNICO: Cédigo
No.202013

28-07-08
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" Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIONN® 49912
Por la cual se niega una patents de invencion

Rad. N° 00 - 83069

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIAY COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, vy

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante eéscrito radicado en esta Superiniendencia el 1 de
noviembre de 2000, bajo el nimero 00083069, se presentt la solicitud de patente de
invencion titulada: “DERIVADOS (TIONA} AMINOQUINAZOLINONA SUSTITUIDOS
O SALES DE LOS MISMOS, COMPUESTOS INTERMEDIOS DE LOS MISMOS, Y
CONTROLADORES DE PLAGAS Y UN METODO PARA UTILIZACION DE LOS
MISMOS”, contenida en el expediente de la referencia.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe
lienar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordeno publicar el extracto sin
que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros,

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontrd que la invencién
no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo
dispuesto en los articulos 45 y 46 de la Decisién 486 de la Comigion de la Comunidad
Andina, se requirié al peticionario en varias oportunidades para que se pronunciara

“gobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 4 de abril y el 3 de mayo
de 2007, el 3 de abril y el 15 de septiembre de 2008, atendi6é oportunamente a los
requerimientos formulados presentando aclaraciones. Finalmente, allegd un nuevo
capitulo reivindicatorio el cual no se acepta tal como se explica en el numeral
segundo de la presente resclugion.

QUINTO: Que segln lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisién 486 expedida poria
Comisién de la Comunidad Andina se otorgaran patentes “... para las invenciones,
sean de producto o de procedimianto, en todos los campos de la tecnologia, siempre
que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial.”

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 3, contenidas en los folios 736 y 737 del
expediente en estudio, no cumplen con los requisitos de claridad y nivel inventivo. Lo
anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invencion

El objeto de la presente invencidn de acuerdo con la réivindicacion 1, se refiere a un

derivado aminoquinazolinona sustituide de formula general I:

1 Sede Gentro: Carrera 13 Mo, 27-00 Pisos 2, 5,7y 10
Seads CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 38620840
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Donde Xn es i-CsFy y n=1, "Y" es oxigeno, y Z representa un grupo:

- N(Ra)-CH(R2)~, R1 es un grupo 3-piridilo, R es un atomo de hidrégeno, formilo,
alquilcarbonilo (C1-C6), alcoxicarbonilo (C1-C8), 6 un grupo fenilcarbonilos sin
sustituir.

Por otro lado, de acuerdo. con la reivindicacion 2, se presenta un compuesto
de férmula | donde R es un grupo ~CO-CHjs.

- Una composicién que comprende como ingrediente activo de 0.01 a 50% por
peso de un derivado aminoquinazolinona sustituido o una sal del mismo y un
vehiculo inerte.

El problema técnico que pretende solucionar esta solicitud, es el de proporcionar
compuestos con mejor efecto insecticida. Para ello, propone el compuesto
reivindicado.

2. Modificaciones no aceptadas

El articulo 34 de la Decisidn 486 sefala al respecto que: “E! solicitante de una
patente podré pedir que se modifique la solicitud en cualguier momento del tramite.
La modificacidon no podra implicar una ampliacion de la proteccion que
corresponderia a la divulgacion contenida en la solicitud inicial.”

Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ser’iala lo
siguiente:

“La gnica limitacién impuesta al solicitante respecto de la modificacion consiste en
que ésta no debe implicar una ampliacidn del invento o de la divulgacion

- contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificacion de la
solicitud podréa concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicacionas, sin
importar cual haya sido la redaccién originariaimente propuesta; por 10 que adn
cuando el cambio sea sustancial con relacion a las reivindicaciones iniciales, lo
Unico relevante viené a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir signdo
sustentadas racionalmente con fundamento en la descripeion contenida en Ia
solicitud inicial.”

Para el caso concreto, y feniendo en cuenta lo anterior, no se acepta el dltimo pliego

1 Proceso 156 IP 2006

2 Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7 y 10
Seds CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95, Linea 9800-910 165
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de relvindicaciones modificado (folios 758 y 759), porque la reivindicacion 1 incluye
nusvamente el significado ~N=CH para Z el cual fue objetado en los requerimientos
-de fondo, por cuanto cubre un numero mas amplio de compuestos gque resultan
estructuralmente diferentes con respecto al otro significado de Z que corresponde a
N{R3)~CH(R2)-, lo que a su vez finalmente redunda en falta de unidad de invencion.

En consecuencia, ya que el significado sefialado corresponde a un numero mas
amplio de los compuestos inicialmente revelados, no se acepta el nuevo capitulo
reivindicatorio toda vez que amplia la materia inicialmente revelada.

3. No se cumple con el articulo 28

El articulo 28 de la Decisién 486 indica que “la descripcion debera divulgar la
invencién de manera suficientemente clara y completa para su comprension y para que
una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla.”

En este caso, la descripcion de la solicitud no divulga ni contiene sustento técnico
suficiente que indigue que de todos los compuestos rewmdlcados, los prefendos son
los que tienen el sustltuyante X =i-CgF7.

De otra parte. &l compuesto especifico de la reivindicacion 2 no se encuentra dentro de
las miejores forras de realizar la invengion, asi como tampoco se muestran su
efectividad y ventajas frente a los compuestos de la solicitud y los del arte previo.

Es decir, no éxiste suficiente sustento que demuestre que los compuestos reivindicados
tengan la acfividad que se les atribuye.

En este sentido, no sé hace referencia alguna a que los compuestos que tuvieran el
sustituyente X = i-C4F, presentan mejor actividad, en especial el de la reivindicacion
2, que corresponde a una seleccion aleatoria entre el amplio nimero de compuestos
contemplados en la solicitud, el cual tampoco se encuentra en ninguno de los
ejemplos de prueba 1 a 3, que obran enel capitulo descriptivo.

Por lo anterior, y no obstante las objeciones oportunamente trasladadas, la invencion
no se encuentra suficientemente divulgada en la descripeién y, de alli que no cumpla
con lo establecido en el articulo 28 de la Decigidn 486,

4, Determinacién del Estado de Ia Técnica

Las fechas para determinar el eéstado de la técnica son ¢l 2 de noviembre de 1889y
el 30 de marzo de 2000, que corresponde a las fechas de prioridad invocadas
respecto de las solicitudes JP 11-312297. y 2000-094483, respectivamente. Las
fechas de prioridad fueron tenidas en cuenta para el estudio de patentabilidad, segin
obra a folios 778 y 780 del expediente en estudio.

3 Sede Céntro: Carfera 13 No, 2700 Pisos 2,5, 7y 10
Bude CAN: Tr. 40A No. 38-80 Copmutador: 3820840
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Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontraron los
siguientes documentos, anteriores a la fecha de prioridad y relacionados con la
materia de solicitud en estudio:

Fecha de

No. Documento Titulo publicacién
D1 EP 0735035 Substituted aminoguinazolinone (thione) 1996-10-02
derivatives or salts thereof, intermediates
thereof, and pest controllers and a method for
using the same
D2 Uehara Metal; Synthesis and insecticidal activity of 3- 1999-03
Pesticide Science vol. aminoguinazolinone derivatives
55 ‘

5. Nivel inventivo

Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la Decisién 486, “se considerara que una
invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada
en la materia técnica correspondiente, esa invencion no hubiese resultado chvia nise
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
Decision, comprende “todo lo que haya sido accesible al publico, por una descripcion
escrita u oral, utilizacion, comercializacion o cualquier otro medio antes de la fecha
de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.”

A su vez, sobre este requisito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
recientemente ha dicho:

*Con ¢l requisito del nivel inventivo, Ip que se pretende es dotar al examinador técnico
de un elemento que le permita afirmar ¢ no si a la invencién objeto de estudio no se
habria podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existian en ese
momento dentro del estado de la técnica {...). En este punto conviens advertir que uno
es el examen que realiza el técnico medio respecio de la novedad y otro el que se
efecttia con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro s utlliza como parametro
de referencia el 'estado de la iécnica’, en el primero, se coteja la invencién con las
‘anterioridades’ existentes dentro de aguella, cada uno {sic) por separado, mientras que
en el segundo (nivel inventive) se exige que el técnico medio que realiza el exarman
debe partir del conocimiento general que &l tiene sobre el estado de la téonica y realizar
el cotejo comparativo con su apreciacion de conjunto, determinado si con tales
conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invencion.'?

2 Proceso 182 IP 2008.
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Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando los documentos encontrados en el
estado de la técnica, el objeto de la solicitud carece de nivel inventivo, por las
razones que se exponen a continuacion.

Las reivindicaciones 1 y 2 de la solicitud comprenden compuestos derivados de ‘
aminoquinazolinona sustituidos de férmula general I ’

xn

oee
N
NJ\Y

|
R

Donde X =i-C3F7; y n = 1, R es un atomo de hidrégeno, formilo, alquilcarbonilo (C1-
C8), alcoxicarbonilo {C1-C6), o un grupo fenilcarbonilos sin sustituir; Ry s un grupo
3-piridilo; Y es un atomo de oxigeno, Z es -N(R*)-CH(R?)(en donde R? y R® es un
atomo de hidrégeno). Para la reivindicacién 2 el radical R corresponde a un grupo —
CO—CHa.

Por su parte, D1 divulga compuestos derivados de aminoguinazeolinona gue
comprenden la misma férmula estructiral de los compuestos de la solicitud, tal como
se concluye luego de comparar la estructura de las mismas:

p
l\@\/\w-z-m
Ay

!

R
o)

Como se observa, dentro de la estructura del objeto relvindicado los sustituyentes
presentan los mismos significados que los de D1, asi, Y puede ser oxigeno, Z es -
N(R®)-CH(R*-, X igualmente puede ser un grupo halo-alquil{C1-6), grupo que puede
ser lineal o ramificado y por ende cobija el grupo i-CsFy, ¥ R puede ser hidrégeno,
formilo, alguilcarbonilo {C1-8), alcoxicarbonilo {C1-8) efc., y R1 es 3-piridilo, de
manera que los compuestos de las reivindicaciones 1 y 2 se enguentran
comprendidos en los compuestos divulgados en D1, los cuales presentan la misma
actividad insecticida. Por tanto, los compuestos de la solicitud se derivan de los
previamente divulgados en D1.

Ahora bien, el hecho de que por ejemplo no se divulgue especificamente que X
puede ser i-CyFv, no significa que éste no se encuentre comprendido dentro del
significado para X, divulgado en D1.

5 Sade Centro: Carrera 13 No, 27.00 Pisos 2,5, 7y 1D
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De otro lado, dentro de la solicitud en estudio no existe divuigacion suficiente que
demuestre que los compuestos especificos de férmula | reivindicados, correspondan
a formas de realizacion preferidas de la invencion, puesto que no se demostro que
presentaran algin efecto inesperado frente a los compuestos del arte previo,
tampoco se hace ninguna mencion al compuesto de formula | de la reivindicacién 2.

Por su parte, D2 revela un estudio relacionado con compuestos derivados de
quinazolinona como los de la solicitud en estudio, en los que se demuestra que de
acuerdo con la posicién y tipo de sustituyente, el compuesto de quinazolinona puede
presentar mayor o menor actividad insecticida, por ejemplo, se indica que los
compuestos con sustituyentes en posicion 4 del anillo presentan menor actividad,y
que por el contrario, los derivados de quinazolinona con halégeno, alquil o alcoxi en
posiciones 5 a 8 del anillo, muestran alta actividad.

Por lo tanto, se puede determinar que los compuestos de Ia solicitud en estudio se
derivan de los divulgados en el arte previo, dado que comprenden la misma formula
estructural junto con los respectivos sustituyentes,

Ahora, si bien D1 no divulga en forma expresa el radical X = i-C3F7, éste se
encuentra comprendido dentro del significado de dicho grupo que cofresponde a
haloalquil C4+-Cg, tal como ha sido expuesto por el interesado en su memorial de
respuesta al indicar que “el grupo halo (Cig) alquilo que abarca 6-i-CsF7, se
menciona como uno de los sustituyentes preferidos para Xn”, siendo posible por lo
tanto, considerarse igual para el mismo grupo indicado en el antecedente,

Adicionalmente, D1 ensefia compuestos muy proximos que tienen sustituyentes
halégeno o -CF3 en dicha posicion, que poseen propiedades insecticidas. Por otro
lado, sus ejemplos 1y 2 determinan respectivamente, el efecto insecticida contra el
pulgén verde del duraznero (Myzus persicae) y la langosta marrén de arroz
(Nilaparvata Lugens). Este ejemplo de prueba es realizado de la misma forma con el
compuesto de la solicitud, demostrando que los compuestos reivindicados también
tienen excelente efecto insecticida contra los insectos anteriormente mencionados.

Por ofro lado, en los compuestos de la solicitud se encuentran variaciones relativas
al tipo de sustituyentes (entre ellos Xn), las cuales también presentan actividad
insecticida sin que se establezca diferencia en lo que a la aclividad se refiere. De la
misma forma, puede aplicarse a los compuestos del estado de la técnica.

Ahora bien, una persona del nivel medio con base en sus conocimientos v las
divulgaciones del arte previo puede derivar los compuestos de la presente solicitud,
debido a que las anterioridades ensefian la variacion de la actividad insecticida de
las aminoquinazolinonas de acuerdo con los sustituyentes y su posicion en el anillo,
posiciones que tampoco se encuentran experimentalmente dermostradas en la

.6 Sede Centre: Carera 13 No, 27-00 Pisos 2,5, 7y 10
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solicitud, "pu_e's' no es evidente que realmente correspondan a las que se indican en
las tablas. Asi las cosas, no existe ningln salto cualitativo con respecto a la regla
técnica, que proporcione nivel inventivo a los compuestos reivindicados.

Una persona del nivel medio conociendo los compuestos de aminoquinazolinoa, su
actividad insecticida y la variacion de su actividad con relacion al tipo de sustituyente
y su posicion en el anillo, puede derivar los compuestos de la solicitud, compuestos
que ademas no presentan sustento téenico representativo en comparamén con los
del arte previo,

Por su parte, la reivindicacion 3 solo muestra una composicion cuya caracteristica
técnica esta dada, porque comprende un compuesto de férmula | en un vehiculo
inerte, motivo por el cual D1 también se configura como el antecedente que afecta su
nivel inventivo.

Dado lo anterior, la propuesta de la solicitud no representa un avance tecnolégico o
un salto cualitativo sobre @l estado de la téonica, razdn por la cual no puede acceder
al privilegio solicitado, toda vez que no cumple con el requisito de nivel inventivo
contenido en el articulo 18 de la Decision 486.

6. Respuesta a los argumentos de] solicitante

$i bien el nuevo capitulo reivindicatorio no fue aceptado, en relacién con la afirmacién
‘de que “en ia reivindicacién 1, La férmula (I) se modificd de modo que Xn esté
situada en la posucnén 8, En la reivindicacion 1 hes un entero de valor 1 con la
condicion de que si R es COCHs, Z es -N(RV)-CH(R?)-" (folio 762, dos Ultimos
pérrafos), es preciso anotar que para Z se incluyd nuevamente el grupo -N=CH, que
habla sido retirado por el soficitante en la modificacién realizada para ajustar la
reivindicacion 1 a los requerimientos trasladados con las objeciones de fondo.

Ademés, en esta reivindicacion no se hace referencia a ninguna condicién con
respecto a que si R es -COCH3, Z es -N(R*-CH(R?)-.

Ahora, en cuanto a que el solicitante manifiesta presentar “formal medificacién al
capitulo Descriptivo en el sentido de limitar los componentes que aparecen en las
tablas de la presente Descripeién a los nimeros 22, 200 y 448 (folio 763, primer
parrafo), no se explica la razén donde se sustenta la limitacién hecha a la solicitud.

Adicionalmente, el interesado manifiesta que “la presente Descripcion si divulga que
ios compuestos que tengan 8-iC3Fy como Xn, son preferibles en comparacion con los
otros que se explican a continuacion:...” (folio 763, segundo pérrafo).

Al respecto, es posible determinar que no todos los sustituyentes se éncuentran en la
posicion 6, no todos corresponden al grupo 6-iCsF7, Z puede ser NRH-CH(RH ¢ -

7 _ Seds Centio; Carrera 13 No, 27.00 Pisos z, 5,7y 10
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N=CH- y R es H, por lo tanto, no existe fundamento técnico representativo que
permita afimar que de todos los pesibles compuestos que se contemplan en la
solicitud (501 listados en las tablas) los que tienen el sustituyente 6-iCaF7 son
preferibles y los que tienen 6-Br, 6-CF3 son los que demostraron mejor efecto, esto
debido a que no existen pruebas de un nimero significativo de compuestos que
permitan determinar una mayor o menor actividad de los mismos.

Tampoco es coherente la limitacién contenida en la reivindicacion 2, que contempla
el compuesto especifico que corresponde al No. 448, puesto que tal como ya se
indico, para dicho compuesto no se encuentra sustento técnico relativo a su efecto
insecticida y de alll que no pueda afirmarse que éste sea uno de los mdas efectivos
frente a los demas compuestos que se divuigan en las tablas contenidas en la
solicitud. Por ello, la limitacion realizada por el solicitante resulta ser una seleccion
aleatoria.

Por otro lado, el hecho de listar en tablas un sinntmero de compuestos no e8
suficlente para determinar cual o cudles son prefenbtes debido a que no se
demuestra su efectividad.

De otra patte el interesado afirma que “el grupo halo (Cqg) alquilo que abarca 6-i-
CsFy, se menciona como uno de los sustituyentes preferidos para X(n} en el folio 16,
pentitima y dltima linea de la presente Descripcion” {folio 764, parrafo 5).

Al respecto, es de anotar que mencionar un grupo general que cobija entre otros el
grupo 8-i-CsF7, no significa que se mencione come uno de los sustituyentes
preferidos de la invencidn. En este sentido, D1 también menciona entre los
significados para Xn el grupo halo {C4-Cg) alguilo y por ende, el grupo 8-1-CsF7 queda
cubierto, razén por la cual queda demostrado que dicho documento afecta la
patentabilidad de la invencion,

Tratandose de las limitaciones a los compuestos Nos. 22, 200 y 448, como ya se
indicd, no se acepia el nueve capitulo reivindicatorio porgue presenta falta de unidad
de invencion, dado gque el interesado incluye nuevamente el grupo -N=CH, De otra
parte, el compueste 448 no se encuenira entre las mejores formas de realizar la
invencién y por lo tanto no tiene sustento técnico que demuestre su efectividad.

El solicitante también manifiesta que “emplear COCH; para R gegiin aparece en el
compuesto N° 448 es un asunto técnico conocido con referencia a las descripciones
en D2; dicho documento indica en la Figura 2, que acilo, que abarca COCHj, es el
mejor sustituyente en el atormo de nitrégeno en la posicion -1 del anillo de quinazolina
entre los sustituyentes investigados... COCH; para R siendo un asunte técnico
conocido, no destruirla un paso inventive de la presente invencion porque los
coimpuestos pueden asegurar un paso inventivo empleando 8--CsF7 como Xn. Por el

8 Bede Centin: Carera 13 No. 2700 Pisos 2, 5, 7Ty 10
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contrario, la presente invencion podria distinguirse mas aln de la técnica anterior por
la combinacion de COCHs para Ry 6-i-C3F7 para Xn.” (Folio 785, pérrafes 4 y 5)

Si bien no es clara la razén por la cual el solicitante s6lo relaciona D2 tomando como
comparacion el significado de R, es necesario anotar gue D2 afecta el nivel inventivo
de la presente solicitud, porque muestra un estudio basado en la actividad insecticida
de compuestos derivados de 3-aminoguinazolinona (como los de la solicitud en
estudio) indicando la mayor o menor actividad de compuestos de aminoquinazolinane
de acuerdo al tipo-de sustituyente y a su posicion en el anillo, anterioridad que en
combinacion con D1 afecta el nivel inventivo de la solicitud,

Frente a la afirmacién del interesado segun la cual *la descripcién contiene una
divulgacion y un soporte técnico suficientes en el sentido de que los compuestos
relvindicados tienen ventaja sobre los que no tienen 8-i-CsF7 como Xn™ {folio 7686,
parrafo 1), es preciso dirigir la atencion al numeral 3 de la presente resolucion, en el
que se exponen las razones por las cuales la presente solicitud no cuenta con
suficiente sustento técnico.

En resumen, el nivel inventivo de la presente solicitud se encuentra afectado por las
anteriotidades D1y D2 en combinacion, porque:

D1 divulga compuestos del mismo tipo y con la misma actividad insecticida. Ahora si
bien D1 no divulga especificamente ¢l grupo i-CsF, si contempla para X el halo (C4-
C:s) alquilo dentro del cual se encuentra i-C3F7. Al respecto vale anotar que es el
mismo interesado quien afirma en su respuesta, que la solicitud ensefia que el halo
(C+-Cg) alquilo cobija i-CsF7, 0 sea, que los compuestos de la solicitud si estan
comprendidos dentro del arte previo,

Por otro lado, partiendo de que los compuestos de aminoguinazolinonas insecticidas
son conocidos y que su actividad varia de acuerdo al tipo de sustituyente y a la
posicion en el anillo, es posible establecer que lo realizado por el solicitante es
determinar su efectividad y seleccionar asi algunos que aparentemente posen mayor
actividad.

Se reitera que tal como se presentd originalmente la solicitud, no sé encuentra
divulgacion suficiente que muestre quée los compuestos que contienen éste grupo
especifico o el de la reivindicacion 2, correspondan a formas preferidas de realizacion
de la invencion, pues la descripcion no ensefia la ventaja especifica de este
sustituyente ni la del compuesto de la reivindicacién 2. Si reaimente estos
compuestos corresponden a la parte esencial de la invencion, se ha debido hacer
mencién especifica de ellos, incluyendo algin dato comparativo frente a los del arte
previo, per lo tanto resultan improcedentes las pruebas comparativas.

N_o obstante, dentro del resumen de resultados de la tabla que obra a folio 763 del
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expedaente se puede observar que no necesanamenta el efeclo excelente lo
muestran los compuestos que tienen sustituyente en la posicién 6, asi come tampoco
los que tienen el grupo -CsFy. ;

De ofra parte. tanto en D1 como en la solicitud se muestran los mismos gjemplos de
prugba de los compuestos e igualmente se indica, entre los que se enuncian, que
poseen excelentes propiedades frente al mismo tipo de insectos, de manera que
como ya se dijo no existe ningin aporte al estado de la téenica. De hecho los
compuestos que se pretenden proteger se encuentran comprendidos en el arle
previo, y ahora lo que el solicitante hace es determinar la efectividad de dichos
compuestos, lo cual no implica. nivel inventive. Efectividad que de acuerdo a las
ensenanzas de D2 para los compuestos de ammoqumazohnona, de acuerdo a los
sustituyentes y a su posicién en el anillo (basicamente posiciones 5 a 8), muestransu
mayor grado de actividad insecticida.

Por los motivos expuestes, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 28y 18
de la Decisidén 486, se denegara la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del
‘interesado a la notificacién de fondo, no cumple con los requisitos exigidos en la ley.

RESUELVE

ARTICULO PRIMEROQ: Negar el privilegio de patente de invencion a la créacion
denominada: "DERIVADOS (TIONA) AMINOQUINAZOLINONA SUSTITUIDOS O
SALES DE LOS MISMOS, COMPUESTOS INTERMEDIOS DE LOS MISMOS, Y
CONTROLADORES DE PLAGAS Y UN METODO PARA UTILIZACION DE LOS
MISMOS"

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor German A, Cubillos
‘Mendoze, en su calidad de apoderado de la sociedad Nihon Nohyaku Go., Lida,, 0 a
qulen haga sus veces, el contenido de la presente resolucion, entregéndole copia de
la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposicion ante el
Superintendente de Industria y Comercio al momento de noftificarse o dentro de los s
dias habiles siguientes. .
‘ NOTIFIQUESE Y CUNPLASE
Dada en Bogotd D.C., alos ' :
9 30 SET 200

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIAY C RCIO, ( ) “6
ARLO| CENARO Jl EZ

Doctor ‘ ,
GERMAN A, CUBILLO{'} MENDOZA

Calle 17 N¢ 08 ~ 48, Torre A, Oficina 408
Bogota D.C.-

| 202068
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~ DETALLE DE NOTIFICACION DE PROVIDENCIA

' RESOLUCION 49912 de fecha 30/09/2009 '
Establece Notificar a: CUBILLOS MENDOZA GERMAN ALONSO
Con notificacion directamente a: CUBILLOS MENDOZA GERMAN ALONSO
Vinculacién del Notificado al Asunto : APODERADO
Presentd Recurso : S| en Fecha 05/11/2009
Notificacion POR LISTADO = Ligtado No. : 180, Consecutivo No. 24388 del Afio 2008 « NOTIFICAR
Fechas del Edicto (dd/mm/aaaa) : FIJADO el: 16/10/2009 y DESFIJADO el 29/10/2009
Fecha de Notificacion ; 29/10/2009 (dd/mm/aaaa)
Forma de Comunicar la Notificacion :  LOCAL
Fecha V/miento Notificacion Personal: 08/10/2009 (dd/mm/aaaa)
Fecha de Ejecutoria Individual :
Hes‘pacho Comisorio;
' enuncia a Término:
Estado General de la providencia « RESOLUCION 49912 de fecha 30/09/2009 « (-en fecha:2009-11-23 10:06:26.000 )
Povidencia Recurrida Sl
Fecha de Notificacién 29/10/2009 (dd/mm/aaaa) con base a datos del sistema
Fecha de Ejecutoria
Correspondencia Remitida a la(s) siguiente(s) direccion(es)
CALLE 17 # 8 - 40 TORRE A OF 408 de Ia ciudad de BOGOTAD.C., . Procesada en fecha 30/09/2009
o Estado de Correspondencia: ENVIADO , de fecha 2009-10-01 12:01:40
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