AVISO DE NOTIFICACION Industrla y Comercio
CORREO CERTIFICADO SUPERINTENDENCIA

Radicaclén 0-83069 250 Fechaa 2010~04-06 09:26: 03
Tramite : 2 PATENTES
Everito: 1 REGDEPOSITO
Actuacion : . 432 COMUNICACTOAD!
Destinatario : GERMAN ALONSO CUBILLQS MENDOZA Follos 1

Sefior (a) (es) :

GERMAN ALONSO CUBILLOS MENDOZA
CALLE 17 # 8 - 49 TORRE A OF 408
BOGOTAD.C.

Referencia RESOLUCION 18006

Fecha : 26/03/2010

Expediente : 0-83069

Tramite : 2 PATENTES DE INVENCION-
Evento - 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
Actuacion : 432 COMUNICACION ACTQ ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 -

- 00 Piso Quinto (5),.de la ciudad de Bogota D.C., dentro del término de cinco (5) dias habiles

contados a partir del envio de la presente cﬂamén en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolucion de la
referencia proferida dentro del expedlente tramitado con el nimero de radicacién citado en
el asunto.

De_r_\o hacerse presen_te en el término indicado anteriormente, la providencia en mencion se
notificara por edicto, el cual se fijard por el término de diez (10) dias en el Centro de
Documentacién e Informacion.

Para su comodidad el texto completo de la resolucién se encontraréa disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habil siguiente al de su notificacidn, la cual podré ser
consgultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el
nimero de resolucién a través de la opcion servicios en linea bases de datos - otros
servicios - consulta actos administrativos.

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

Secretaria General o
- SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

: Seds Centro: Carrers . 13 No. 2700 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Al contestar favor indique el nimero de Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5880070
radicacién congignado en el sticker Call Center 6513240 . Linea 01800-910165
Web: www.sic.gov,60 e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. Cotombia
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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 3 nurﬂeral 45 del Decreto 3523 de 2009, y

FONSIDERANDO

. PRIMERO: Que medlante Res?lucuﬁn 49912 del 30 de septiembre del 2009, la
' ‘ Superintendencia de Industria Ly Comercio negd el privilegio de patente de
invencién a la creap!on 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'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 5 de noviembre de
2009 bajo el namero 00 083069 00023 0000, el doctor German A. Cubillos
Mendoza, en su calidad de apoderado de la sociedad NIHON NOHYAKU CO.,
LTD., interpuso recurso de reposicion contra la decision contenida en la citada
reso!ucnén con el objeto de que se revoque y, en su lugar, se conceda el privilegio
de patente solicitado. Co

TERCERO: Que el recurso-a que hace referencia el ordinal anterior se
. fundamento, en sintesis, de la: srgurente manera:

Como sustentacion del recurso expone el recurrente:

*Hemos modificado !a presente reivindicacion 1 con limitacién de Xn a 8--CsF7.

A partir de esas Ultimas modlf caciones, también limitamos la invencion que se
establece en la reivindicacion 1 solo a los compuestos Nos 200 y 448 segun figura
en las tablas de la presente Descnpc:én (Ver ANEXO 1)

Renunciamos al compuesto I\{F 22 porque dicho compuesto tiene N=CH como Z
(Ver ANEXO 2)

Por su parte, la anterior rewrnd:cac:én 2 ha sido eliminada, de modo que cualquier
objecion al respecto queda s_uﬁerada

Con relacion al numeral 3 de la Resolucion en mencion, sefiala el recurrente:
{4 .
“La presente Descripcion si givulga que se prefieren los compuestos que tienen 6-
i~CsF7y como Xn en comparacioh con los otros, tal como se explica a continuacion;

La presente descripcién sefiala a folio 83 que los compuestos Nos. 6, 18, 22, 26,
184, 200, 204 y 208 demostraron excelente efecto insecticida contra las tres
plagas de insectos probadas, es decir, el pulgén verde del duraznero (GPA) Green
Peach Afid, (Mizus Persicae), la langosta marrén de arroz (BPH) Brown Plant
Hopper (Nilaparvata Lugens) y la mosca blanca de invernadero (GWF)
Greenhouse White Fly (Tnaleourodes vaporarium), mientras que los de los Nos. ‘
N\
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14, 38, 78, 86 y 90 fueron eﬂqacas solo contra la mosca blanca de mvemadero y
ademés a menor grade L f 2

La siguiente tabla wesume, los resultados de las pruebas msecticrdas que se
mencionan arriba en relacién con sus estructuras quimicas, en particular, el
sustituyente en la posicion 6, és decir ‘Xn' en el anillo de quinazolina de la formula
(). Ver formula a folio 808. |

Debe observarse que tados' l@s compuestos que se describen como insecticidas
contra al menos una de las plagas de insectos probadas, solo los que tienen 8-Br
(Compuestos Nos. 6 y 184), 6-OCF; (Cornpuestos Nos 30 y 208) y 6--CsFy
(Compuestos Nos. 22 y 200) icomo Xn demostraron efecto insecticida Grado A
contra las tres plagas de insectos probadas. Por lo tanto, una persona versada en
la técnica puede dilucidar de éstos resultados que al menos los compuestos que
tenga? 8-Br, 6-OCF;3 6 6-;~CSF7 como Xn deben ser compuestos prefenbles de ia
formula (1). P

Al - mismo tlempo, la preisente Descripcion hace una lista de compuestos
especificos en las Tablas 3 y4, en los cuales los compuestos que tienen 8--CsFy
como Xn son més abundantes en nimero: :

Las tablas incluyen 27 compuestos {Nos. 22, 278, 178.8, 200, 4286, 430 434, 437,
438, 440, 444, 448, 452, 456,,460, 464, 484 a 494) mientras que con reSpecto a
los compuestos que tienen '6-Br o 8-OCFs, que son los otros dos sustttuyentes
preferibles como se indican arriba, solo 10 compuestos se aparecen
aspecificamente. ‘ x : :

Asl, una persona versada gntenderia naturaimente que de los tres sustituyentes
preferibles para Xn, es decir: 6-Br, 8-OCF;, y 6--CsF7, 6--CsF7 seffan los més
preferibles comparandc los numeros de los compuestos especfﬂcos que figuran en
Ia presente descripeion, (

Tal entendimiento no es para nada contradictorio con lo que se desonbe en la
Descripeion con respecto a los sustituyentes preferibles para Xn.

Nétese que el ‘grupo halo«alquilo (C1-C8Y que abarca B-i-C4F; se mencnona como -
uno de los sustituyentes prefenbles de X(n) en folic 18, pendltima y ultlma linea de

la presente Descripcion... | !

EO!
Presentamos la prueba comparatwa adjunta -Ejemplos 1-2 y Concluslén {Ver
ANEXO 3)

El sjemplo 1 de la Prueba comparativa sirve para demostra# fa actividad
controladora deseable de los compuestos que contengan un grupo i-CsFy como
sustttuygnte X de varios insectqs dafiinos. ;‘
En la Tabla 1 del ejemplo 1 de la Prueba Comparativa, los Glitimos ocho
compuestos ubicados en la'parte de debajo de la Tabla, son represent}ahvos de
ios compuestos reivindicacfcé los cuales contienen un grupo -CsFy como
susti’tuyente X. Tal como s& observa en la Tabla1, estos ccmpuestos muestran la
mejor clasificacion ‘A’ para tqdqs los cinco insectos que se usaron en la prueba.

En la Tabla 1 del ejemplo ]

‘ih [

1 de la Pmeba: Cormparativa, fos;pnmeros diez
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!
compuestos ubicados en la parte superior de la Tabla, son representativos de los
compuestos estructuralmente cercanos que describe la técnica anterior, los cuales
contienen un grupo diferente del grupo i-CsF, como sustituyente X. Tal como se
observa en la Tabla 1, estos compuestos muestran resultados no deseables a
Stenchaetothrips blfDl'mlS ‘Trialeurodes vaporariorum y Pseudaulacaspis
pentagona. { 2

Por lo tanto, los compuestos ‘reivindicados que contengan el grupo i-CsF7 como
sustituyente X tienen un'espectro insecticida mucho mas amplio que los
compuestos que describe la técmca anterior...

En el Ejemplo 2 de la Prueba Comparatlva los compuestos de prueba 1-3 son
representativos de los compuéstos que se reivindican en la presente invencién, los

‘cuales contienen un grupo i-CsF7 como sustituyente X. Tal como se observa en la

Tabla 2, muestran valores LCg estimados muy pequefios. Esto significa que son
efectivos en una cantidad pequeﬁa... (ver folio 807)

Es decir, solo los compuestos que tenian 6-i-CsF; como Xn demostraron excelente
actividad insecticida contra las cinco especies probadas.

Ademés, comparando con los ;compuestos que tenian 6-Br (tercer compuesto de
arriba abajo) o 6-OC,F, (sexto compuesto de arriba abajo) que figuran en la tabla
1, compilando los resultados de prueba arriba mencionados contra cinco especies
de insectos, el que tenfa 6:-CsF; como Xn (el compuesto al final) demostrd un
espectro insecticida mucho méas amplio:

Los dos compuestos anteriores demostraron eficacia Grado A contra el afido del
algodén (Aphis gossypil) y el afido del repollo (Brevicoryne brassicae), pero
ninguna eficacia contra el gorgojo del arroz (Stenchaetothrips biformis), la mosca
blanca de invernadero (Trialeourodes vaporarium) y el afido blanco del duraznero
(Pseudalacaspis pentagona). (Ver ANEXO 3)

Reiteramos que la presente Descripcion sf divulga que los compuestos tienen 6-i-
CaF7 como Xn son los compuestos preferibles.”

'
'

Seriala por otra parte el recurrente:

N
“Contrario a lo afirmado en la Resolucién, emplear COCH; para R seglin aparece
en el compuesto No. 448 es una materia técnica conocida con referencia a las
descripciones en D2 pero se limita al caso donde Xn no gs 6-i-CsF7 .

Confirmamos que dicho documento divulga que acilo, que abarca COCHs, es el
mejor sustituyente en el atomo de nitrdgeno en |a posicion 1 del anillo de
quinazolina entre los sustltuyentes investigados segln se ejemplifica en la Figura
2 del mismo.

Sin embargo, debe observarse que dicha teorfa es (nicamente aplicable a los
compuestos que tienen un sustituyente diferente de 6--CsF; como Xn debido a
que D2 no hace ninguna mencion acerca de la superioridad de 6-i-CsF7, y mucho
menos a la combinacién del mismo con COCH; para R.

En-este campo técnico, es bien conocido gque un compuesto que tenga un
sustlituyente para una cierta posncxén puede perder en forma drastica la actividad

" Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisas 2, 5, 7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No, 38-50 Conmutador; 5870000
Fax: 5870284, Linea 018000-910165

Web: www.sic.gov.co  e-mail: info@sic.qov.co
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biolégica si uno de los otros sustituyentes ha cambiado. Es decir, mencionar un
clerto sustituyente dnicamenté para una posicion no predice para nada la mejor
combinacion de los sustltuyentes Yy sus posiciones. {
En cuanto a D1, dicho documento tampoco menciona nada acerca de la
superioridad de 6-|~CSF7 y a'p combmacién con COCHg para R...

Finalmente, sefiala con relaciéh a la descripcion (Art. 28 de la Decision

486)

3 ; ‘
“Tal como lo explicamos arjba, de hecho, Ia descnpcxén contlene suficiente
divulgacion y soporte técnico en el sentido de que los compuestos relvindicados
son véntajosos sobre los que.- no tienen 6--C4F7como Xn.

f
Ademads, segln se explica’ arriba. una persona versada puede dildcidar de la
presente Descripcion que los compuestos en la modificacion propuesta tienen una
mejor eﬁcacla que los otros que no tengan 8-i-CgF7 como Xn. 3
La Resolucidn indica que ‘la descnpcién de Ia solicitud no divulga o contxene un
soporte técnico suficiente para indicar que los compuestos méas preferidos de
todos los compuestos rewmc?lcados son los que tienen el sustituyente X"’I-CaF7

Podemos admitir que no hay qescnpciones explicitas de modo que el compuesto
mas preferido de todos los compuestos que sé reivindican sean los que tienen el
sustituyente X=i-CsFs . o

Pero en referencia al artfculo 28, que indica que ‘la Descripcion dwulgaré\ la
invencién en forma suﬁcientémente clara y completa para que se entienda y para
que una persona versada en la técnica pueda ejecutarla’ ho hay duda con
respecto a Ia divulgacion suﬂciente de la presente descripeion...

En cuanto al nivel mventivo anbta el recurrente:

v

*Es cierto que D2 describe compuestos similares a los que se rewindican en la
presente solicitud. Sin embargo dicho documento no mencioha nada acerca de
B-i-CaFy como Xn. P

Dicho documento ’tampoco*dlbulga el grupo haloalquilo para X y | una posncnén
preferible del mismo en el anmo de benceno. Eg mas, D2 descnbe H como el
mejor sustituyente de X.

Figura 2 en D2 (ver folio 810) |

A este respecto, la enseﬁanza da D2 se aparta de los compuestos mVentivos dela
presente invencidn que tengan 6-i-CsF7 como Xn.

Por lo tanto, D2 est4 lejos de descnblr 0 sugerir los compuestos que se reivindican
en la presente invencion, y- por lo tanto, dicho documento no és para nhada
destructivo del nivel inventivo de la preseénte invencion.

La invencién que describe! D1 puede abarcar 108 compuestos de la presente

invencién pero Unicarente &ie manera formal: sustancialmente, D1 no ensefia o

l

*’i
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sugiere emplear 6-i-CsF7 para Xn tal como se explica abajo.

D1 no describe compuestos especfﬁcos que tengan B-i-CsF7 como Xn. Lo que es
peor, dicho documento no menciona 6-i-C4F7 ni siquiera grupos haloalquulo como
sustituyentes preferibles de X.. Por ejemplo, dicho documento menciona ‘atomo de
halégeno, un grupo alqurlq' (Cys) © un grupo metilendioxi’ como sustituyentes

preferidos de X sin ninguna ingicacion de sus posiciones. (Ver pégina 4, lineas 35
a36 deD1)... o

o
Observamos que D1 menciona compuestos que tienen 6-CF; como Xn

(Compuesto No. 51) ¢uyo rawcal también cae dentro del grupo de haloalquilos
como 6-i-C3F. .

Sin embargo, D1 no menciénga nada acerca de las propiedades fisicas, actividad
biolégica o un método de produccién de dichos compuestos. Por lo tanto, D1 no
ensefia o sugiere sustancialmeénte emplear 6-i-Cs-F7 para Xn; D1 no destruye para
nada el nivel inventivo de la: presente invencion...

En partlc_:ular, la presente Descnpclén indica que los compuestos actuales, al
menos el del No. 200, tiene un efecto insecticida mas alto en GWF y tiene un

espectro insecticida mas amplio en comparacion con el compuesto No. 51 que se
describe en D1... (ver folio 811)

Una persona versada entendéna que dicho compuesto No. 448 debe tener ef
mismo nivel de actividad insecticida que el compuesto No. 200 de la presente
invencion, lo cual se evideneia por los datos de comparacion adjuntos en nuestro
memorial de Abril 03 de 2008, .

Similarmente a los compuestos en los cuales X es -CF3, los compuestos que
tienen un haldégeno son inferiores a los compuestos de la presente invencion en
términos de un efecto insecticida contra la mosca blanca de invernadero (GWF)
Green House White Fly (Trialeurodes vaporarium) y un espectro insecticida.

Nétese que un éompuesto eh el cual X es un halégeno (6-1), el compuesto No. 10
de la presente Descripcion,: se describe para que tenga solo el mismo nivel de
efectos insecticidas y espectro insecticida.con el Compuesto No. 14 referido como
el Compuesto No. 51 en D1 Sus efectos insecticidas y espectros insecticidas son
inferiores a los del compuesto {No. 200 de la presente invencion...
o

Esta tendencia la comprendemos méas claramente si nos referimos a los
resultados de la ‘Prueba Comparativa del Ejemplo 1’ que adjuntamos en nuesfro
memorial de contestacién de Abril 03 de 2008 (Ver ANEXO 3):

Deben compararse los dos compuestos tipo (ll) que tienen 6-Cl o 6-i-C3F7 como X.
El dltimo, uno de los compuestos de la presente invencién, tiene un efecto
insecticida notablemente mas.alto contra el gorgojo del arroz {Stenchaetothrips
biformis), la mosca blanca de invernadero (Trialeurodes vaporarium) y el afido
blanco del durazno (Pseudalacaspls pentagona) como resultado de un espectro
insecticida mas amplio en comparacién con el compuesto anterior, el cual se
refiere como el Compuesto No 19 en D1

Tal como indicamos arriba en- ba presente descripcién divulga que los compuestos
que tienen 6--C4F7 como Xn; son los compuestos preferidos.

,
i

v
* ]
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La presente solicitud describe que los compuestos presentes tienen efectos
insecticidas al menos contra ‘el pulgén verde del duraznero (GPH), la langosta
marrén de arroz (BPH) y la:mosca blanca de invernadero GWF, los cuales no se
describen en D1. Como tal, el aporte de la presente invencion reside en ampliar el
espectro insecticida de los compuestos de la técnica anterior.

Lo que el soficitante ha Iog'raéio en la presente solicitud es haber encontrado un
grupo de compuestos que:tienen exiraordinarios efectos insecticidas contra al
menos tres plagas de insectos hemipteros nocivos, es decir GPH, BPH y GWF,
asl como de hecho, contra ofros insectos hemipteros segin se describe en la

‘Prueba Comparativa del Ejemplo 1’ que adjuntamos en nuestro memorial de Abril
03 de 2008.

t

. ! . . . .
Dicho logro no es otro que un ‘avance tecnoldgico o un paso cualitativo hacia
delante en el estado de la técnica’ al contrario de lo que se expresa en la
Resolucién recurrida.”

CUARTO: Que para atender lo sefialado en el articulo 59 del Cédigo Contencioso
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas
y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

i
AR

NORMA APLICABLE

El articulo 14 de la Decisién 486 expedida por la Comisién de la Comunidad
Andina establece que: “Los’ Paises Miembros 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”.

Por su parte, el articulo 18 de la Decisién 486 sefiala: “Se considerara que una
invencion tiene nivel inventivo,:si para una persona del-oficio normalmente versada
en la materia técnica correspondiente, esa invencién no hubiese resultado obvia ni
se hubiese derivado de manera évidente del estado de la técnica’.
. :

EL CASO EN ESTUDIO n

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente tramite
administrativo se advierte que el objeto de la solicitud lo constituye un “derivado de
aminoquinazolinona sustituido de férmula general 1...” (ver folio 822), también se
refiere a una composiciéon que comprende como mgrediente activo de 0.01 a 50%
por peso de un derivado ammoqumazolmona sustituido o una sal del mismo y un
vehiculo inerte. :

Para |mpugnar la decision de hegar la patente solicitada manifiesta el recurrente
en primer lugar, que con fundamento en lo previsto por el articulo 34 de la
Decisién 486 presenta un nuewo capitulo reivindicatorio (ver folio 804).

SUPERINTENDENCIA
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Con relaciéh a la modificacion propuesta simultdneamente con el escrito de
recurso cabe precisar, en primer lugar, que la resolucién de negacién es un acto
administrativo por el cual se decide la patentabilidad de la materia en estudio y
pone fin a la actuacién admini; tratlva De manera que no puede entenderse como
un requerimiento mas o comq nuevas observaciones a las cuales deba atender el
solicitante con tal de, por ejemplo, limitar el objeto reivindicado y superar las
objeciones por falta de claridad p de unidad de invencion.

Por lo anterior, debe decirse qd’e no se admite el capitulo reivindicatorio allegado
con el escrito de modificaciones presentado el 05 de noviembre de 2009, ni el
desistimiento de algunas reivindicaciones presentado en la misma fecha, teniendo
en cuenta que en este caso el tramite de la solicitud culminé el 31 de agosto de
2009 con la decision de negar la patente, como consecuencia del examen
definitivo de la solicitud, examen previsto en el articulo 48 de la Decisién 486.

Por las mismas razones antes expuestas, tampoco se acepta el capitulo
reivindicatorio allegado con el recurso de reposicion.

Como bien lo interpreté el Consejo de Estado en fallo de 22 de octubre de 2004,
que fue acogido por esta Superintendencia mediante memorando interno de 22 de
diciembre del mismo afio. (EXpedlente 7684, Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo): ~ “[...] las modificaciones que por autorizacién del
articulo 34 de la Decision 486 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena pueden
hacer los solicitantes de patente, sélo proceden dentro del tramite de la misma, es
decir, hasta antes de que se. notl‘r" ique la decisién definitiva que ponga fin a ese
tramite,..

En este caso, la decision de’r" nitiva con respecto a la solicitud de patente en
estudio fue adoptada mediante Resolucién 49912 del 30 de septiembre de 2009,
notificada al solicitante mediante Edicto desfijado el 29 de octubre de 2009.

| N =
En consecuencia, tampoco son de recibo los argumentos del recurso referidos a
dicho nuevo capitulo reivindicatorio y a la modificacién en él contenida.

i
En cuanto hace al pago efectuado por concepto de modificacién de la solicitud y
desistimiento de algunas reivindicaciones, puede el solicitante pedir el desglose de
los recibos de caja correspondpentes (09-76,520 y 09-79,866) para apllcarlos a
otra(s) actuacién(es) dentro de la Delegatura de Propiedad Industnal

Por otra parte, cabe sefialar que en su momento esta Oficina notificé en varias
ocasiones al solicitante para que con fundamento en lo previsto en el articulo 45
de la Decision 486 realizara las correcciones necesarias tendientes a clarificar y
hacer concisa la materia relwnmcada lo que no fue atendido por el solicitante.
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Con relacién a los argumentos del recurrente propiamente dichos, sefiala este que
“La presente Descripcion si dwdlga que se prefieren los compuestos que tienen 6-
i-CsF7 como Xn en comparacién con los ofros, tal como se explica a
continuacion... sefiala a folio 83 que los compuestos Nos. 6, 18, 22, 26, 184, 200,
204 y 208 demostraron excglente efecto insecticida contra las tres plagas de
insectos probadas, es decir, el pulgén verde del duraznero (GPA) Green Peach
Afid, (Mizus Persicae), la langosta marrén de arroz (BPH) Brown Plant Hopper
(Nilaparvata Lugens) y la mosca blanca de invernadero (GWF) Greenhouse White
Fly (Trialeourodes. vaporarium), mientras que los de los Nos. 14, 38, 78, 86 y 90
fueron eficaces solo contra la mosca blanca de invernadero y ademas a menor
grado. La siguiente tabla resume los resultados de las pruebas insecticidas que
se mencionan arriba en relaciop con sus estructuras quimicas,. en particular, el
sustituyente en la posicion 6, es decir ‘Xn’ en el anillo de quinazolina de la férmula
(i).” (Ver formula a folio 806).

Al respecto se reitera que dentro de la solicitud original no se divulgd de manera
suficiente 0 se demostré que Ics compuestos que contienen este grupo especifico,
asi como el compuesto de: la reivindicacion N° 2, correspondan a formas
preferidas de realizacién de la* m\/encnén alli no se ensena la ventaja especifica de
este sustituyente y mucho menos la del compuesto comprendido en la
reivindicacién 2. Si realmente estos compuestos corresponden a la: parte esencial
de la invencién, se ha debido hacer mencion especifica de ellos, incluyendo algin
dato comparativo frente a compuestos del arte previo lo que no se hizo, por tanto
no se aceptan las pruebas comparativas. Ahora bien, a partir del resumen de
resultados de la tabla (folio 763) puede determinarse que no necesariamente el
‘efecto excelente’ lo muestran los compuestos que tienen sustituyente en la
posicién 6, como tampoco los que tienen el grupo i-CsF7 .

De otra parte, tanto en D1 como en la actual solicitud se muestran los mismos
ejemplos de prueba de los compuestos e igualmente se indica, entre los que se
mencionan, que poseen excelentes propledades frente al mismo tipo de insectos,
de manera que como ya se dijo no existe ninglin aporte al estado de la técnica, de
hecho los compuestos 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 muestran su mayor grado de actividad insecticida para los
compuestos de aminoquinazolina, de acuerdo a los sustituyentes y a su posicién
en ef anillo, basicamente posiciones 5 a 8.

En cuanto al analisis del nivel inventivo considera el recurrente que “La invencion
que describe D1 puede abarcar los compuestos de la presente invencion pero
inicamente de manera formal; sustancialmente, D1 no ensefia o sugiere emplear
6--CsFy para Xn tal como ge explica abajo. D1 no describe compuestos
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especificos que tengan 6-i-CsF7 como Xn. Lo que es peor, dicho documento no
menciona 6-i-CsF ni siquiera grupos haloalquilo como sustituyentes preferibles de
X. Por ejemplo, dicho documento menciona ‘atomo de halégeno, un grupo alquilo
(C1.6) 0 un grupo metilendioxi ‘como sustltuyentes preferidos de X sin ninguna
indicacién de sus posiciones.. (Ver pagina 4, lineas 35 a 36 de D1)...” (Ver follo
810) L .

Sobre este punto del recurso debe decirse que de acuerdo con el capitulo
reivindicatorio sobre el cual se realiz6 el estudio definitivo de la solicitud (ver folios
736 a 737), las relvmdlcaclones 1 a 2 comprenden compuestos derivados de
aminoquinazolina sustituidos qe ‘fomnula general (l)... (ver folio 824)

Donde X = i-C3F7 y n =1, R es un atomo de hidrégeno, formilo, alquilcarbonilo
(C1-C8), alcoxicarbonilo (C1-C6D o un grupo fenilcarbonilos sm sustituir; Ry 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 2 el radical R corresponde a un
grupo -CO-CHa. :

De acuerdo con lo divulgado en el documento D1 (EP0735035), se puede
determinar que el nivel inventivo de los compuestos de férmula | de la solicitud en
estudio se ve afectado en razén a que los compuestos de D1 son derivados de
aminoquinazolina, que comprenden la misma férmula estructural de los
compuestos de la solicitud, como se puede observar al comparar las estructuras
de las mismas... (Ver formula- folio 824).

Donde X = i-C3F7; y n=1, R es un atomo de hidrégeno, formilo, alquilcarbonilo (C1-
CB), alcoxicarbonilo (C1 -C6), o un grupo fenilcarbonilos sin sustituir;, R1 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 hldrogeno) Para la reivindicacion 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 | de la solicitud en estudio se ve
afectado, en razén a que los compuestos de D1 son derivados de
aminoquinazolina, que comprenden la misma férmula estructural de los
compuestos de la solicitud, como se puede observar al comparar las estructuras
de las mismas... (Ver formula a folio 825).

Ahora bien, los sustituyentes dentro de la estructura presentan los mismos
significados que los de D1, asi: Y puede ser oxigeno, Z es —N(R3)-CH(R2)-, x

igualmente puede ser un grupq halo-alquil(C1-6), grupo que puede ser lineal o
ramificado y por ende cobija ief grupo i-CsF7 y R puede ser hidrégeno, formilo,
alquilcarbénico (C1-6), alcoxicarbonilo (C1-6) etc, y R1 es 3- piridilo, de manera
que los compuestos de las reivindicaciones 1y 2 se encuentran comprendidos en
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los compuestos divulgados en D1, que presentan la misma actividad insecticida.
Por tanto, los compuestos de la sollcltud en estudio se derivan de lo divulgado en
D1, el hecho de que por ejemphp no se divulgue especificamente que X puede ser

|03F7, no significa que no esté comprendido dentro del significado para X,
divulgado en D1. ol

-
Por otra parte, dentro de la solicitud en estudio no existe divulgacién suficiente que
demuestre que los compuestos especificos de férmula | que se pretenden proteger
correspondan a formas de realizacién preferida de la. invencion, puesto que no se
demostrd que presentaran al?gt'in efecto inesperado frente a los compuestos del

arte previo, tampoco se hace, nlnguna mencién al compuesto de férmula 1-de la
reivindicacién 2. o

Con relacién al antecedente D2 (Uehara Metal; Pesticide Science —Vol 55) este
revela un estudio relacwnado entre otros, con compuestos derivados de
quinazolinona, como los de la solicitud en estudio, donde ademés se demuestra
que de acuerdo a la posicion y tlpo de sustituyente, el compuesto de quinazolinona
puede presentar una mayor o menor actividad insecticida, por ejemplo se indica
que los compuestos con sustltuyentes en posicion 4 del anillo presentan una
menor actividad y por el contrarlo los derivados de quinazolinona con halégeno,
alquil o alcoxi en posiciones 5 a 8 del anillo muestran una actividad alta.

Por lo anterior, se puede determlnar que los compuestos de la solicitud en estudio
se derivan de lo divulgado en el arte previo, dado que comprenden la misma
férmula estructural, junto con los respectivos sustituyentes. Si bien D1 no divulga
en forma expresa el radical X = i-CsF7, éste se encuentra comprendido dentro-del
significado de dicho grupo que corresponde a haloalquil C1-Cs, es més refuerza
este argumento el hecho de que el mismo interesado en su memorial de respuesta
indica que “el grupo halo (Cm)aiquilo que abarca 6-i-C3;F7, s menciona como-uno
de los sustituyentes preferido para Xn’, lo mismo se puede considerar para el
grupo indicado en el antecedente donde no se establece diferencia en cuanto se
refiere a la actividad, de la m!sma forma se puede aplicar a los compuestos del
estado de la técnica. v

Por lo demas, una persona; normalmente versada en la materia, dados sus
conocimientos sobre el tema, puede derivar de manera evidente del arte previo los
compuestos de la presente solicitud en razén a que en el estado de la técnica se
ensefia la variacion de la actividad insecticida de las aminoquinazolinonas de
acuerdo a los sustituyentes y su posicion en el anillo, posiciones que en la soljcitud
no se demuestra experimentalmente que en realidad 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. Es decir, un técnico de nivel medio conociendo los compuestos de
aminoquinazolinona, su actividad insecticida y la variacion de su actividad con
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