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1. Me reflero al aute dictado por ese Despacho notificado por fijacién
en lista de 6 de Abrll de 2006.

2. El sefior Examinador en su Concepto Técnico No. 502 objeta la
claridad de la relvindicacién 9 de la presente solicltud pues: “reivindica
una composicién por un animal, lo cual no es consecuente”.

Sobre este particular, me permito manifestar que es deseo del
solicitante desistir de la relvindicaclén en mencién con lo cual se supera
la objeclén por claridad realizada a este respecto.

3. El sefior Examinador objeta la Novedad de la presente Invencién a
la luz de las enseflanzas de los documentos WO 9712521 (D1), GB
2135886 (D2), EP 0045424 (D3), EP 0496316 (D4) y WO 9426113 (D5)
con base en las ensefianzas de las referencias cltadas, a saber:

. El documento D1 revela composiclones de vertido que
combinan un monometil éter de propllenglicol, etanol y
fipronil.

] La publicacibn D2 se relaclona como composiciones de
vertido de pesticidas de baja Irritaclon que contlenen un tri-
éster de glicerol y miristato de Isopropllo.

e El documento D3 publica composiciones de vertido contra
parasitos que contiene ésteres de acldos grasos, triglicéridos,
propilenglicol y di-propilenglicol metil éter.
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e La publicacibn D4 se relaclona con composiciones
antlhelminticas de vertido que contlenen miristato de
" isopropllo, alcoholes y glicoles.
e El documento D5 revela composiciones tépicas de
avermectinas que contienen un glicérido y un glicol y alcohol

Con lo cual argumenta el sefior Examinador que la Invencién carece
de novedad puesto que “"Comparando elemento por elemento, muchas
de las composiciones de las relvindicaclones 1-9 son Iguales a las de las
anterioridades citadas”.

Sobre este particular, me permito manifestar que con el fin de dar
respuesta a las objeciones reallzadas por el sefior Examinador, es deseo
del solicitante reallzar las siguientes modificaciones al capitulo
reivindicatorio de la solicitud en estudio:

« Reivindicacién original 1: Se ha relvindicado una

formulacién de vertido que contiene de 0.1 a 40% en
peso de uno o méas espinosinas y un portador tdpicamente
aceptable seleccionado entre el grupo consistente en las tres
bpclones contenidas en la relvindicacién 1 del capitulo
relvindicatorio originalmente presentado, tenlendo en cuenta

unas variaciones como las. sigulentes:

= Numeral a, aparte 1): Se reivindica dnicamente
tripropilen glicol metll éter eliminando la posibllidad de
que la formulaclon contenga di-proplien glicol metli éter.

®»  Numeral a, aparte ll}): Se relvindican dnicamente alcohol
bencllico y alcohol diacetona, eliminando la grasa de
lana y el propilenglicol de la lista de compuestos
probables.

= Numeral b, aparte lii): Se ha eliminado la grasa de lana
la lista de probabllidades.

=  Numeral ¢, aparte il): Se ha eliminado la grasa de lana
de |a lista de posibilidades.
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Considero pertinente mencionar, que para que el capitulo

reivindicatorlo sea consecuente con la nueva relvindicacién 1, las

reivindicaclones dependientes reclaman ahora una formulacién.

Reivindicacién original 2: Se ha eliminado dicha

relvindicaclén del capitulo relvindicatorio de la solicltud en
estudio.

Nueva Relvindicacién 3: Se ha Incluldo una nueva
reivindicaclén numerada como 3, dependlente de la nueva
relvindicacién 2 en la cual se deflne la proporclén de éter
metil de tripropllen glicol : alcohol como 80:20.
Relvindicacién original 5: Se ha dividido en tres
reivindicaclones, slendo |3 nueva relvindicacién 5 la que
reclama las posibilidades de (1) de la reivindicaclén original, la
nueva relvindicaclén 6 la que reclama las posiblliidades del
numeral (ii) de Ila relvindicaclén original y la nueva
reivindicacién 7, la que reclama la proporclén alli sefialada.
Nueva relvindicaclén 8: Se ha Incluldo una nueva
relvindicaclén numerada como 8, dependlente de la nueva
relvindicaclén 7 en la cual se define la proporcién como
70:15:15
Reivindicacién original 6 (nueva reivindicacién 9):Se ha
modificado pasando de leerse: “Un portador de Ila
reivindicacién 4 en donde (I) es glicerll tricaprilato/caprato y
(1) comprende miristato de Isoproplio y cetearll octanoato” a
leerse como sigue: “Una formulacién de la reivindicaclén 4 en
donde (I) es glicerll tricaprilato/caprato y (ii) comprende
miristato de Isopropllo y una mezcla de miristato de
Isopropilo y cetearil octanoato”.

Relvindicacién original 7: Se ha eliminado dicha
relvindicaclén del capitulo relvindicatorio de la sollicitud en
estudio.

Nueva relvindicacifén 10: Se ha Introducido una nueva
relvindicacién, numerada como 10 y dependiente de la nueva
reivindicacién 9 que reclama el rango de las proporciones de
los componentes descritos en la nueva relvindicacién 9.
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e Nueva relvindicacién 11: Se ha Introducido una nueva

relvindicaclon, numerada como 11 y dependiente de la nueva
relvindicacién 10 en la cual se reclama una proporcldn
definida de los componentes de la formulacién de Ila
relvindicacién 10.

* Relvindicacién original 6 (nueva reivindicacién 12):
Tenlendo en cuenta que en la nueva relvindicacién 1 se
reclama la formulaclén que contlene espinosina, la nueva
relvindicaclén 12 se reflere ahora a aquellas formulaclones en
la cual la espinosina es espinosad.

Considero importante resaltar que las modificaclones anteriores en
ningdn momento ampllian el alcance de la presente invencién toda vez
que se ha restringido en varios caso |2 naturaleza de los componentes,
como por ejemplo el numeral a, parte I1) de la reivindicacién 1 en el cual
se ha desistido de dos posibllidades (grasa de lana y propllenglicol) y
ademds la posibilidad de alcoholes descrita en la pdgina 6 de la
descripcién se ha limitado a alcohol bencllico y alcohol diacetona.

Adiclonalmente, me permito hacer notar que las modificaclones
realizadas encuentran pleno sustento en la descripcién y en el capitulo
reivindicatorio original y que las reivindicaciones introducidas estén
restringlendo adn mds las posibilidades de las composiclones
relvindicadas; tal es el caso de la nueva relvindicacién 11 que se reflere
a un valor definido para la relaclon de los componentes en Ia
formulacién.

Ahora blen, tenlendo en cuenta las modificaclones realizadas al
capitulo relvindicatorio es evidente que ninguna de las referenclas
cltadas ensefian los tres tipos de portadores en combinacién con
espinosina con el propdsito de reallzar formulaciones de vertido y me
permito resaltar que la publicacibn WO 9712521 que revela
formulaciones de vertido que combinan un monometil éter de
dipropilenglicol, etanol y fibronll ya no cae dentro del alcance de la
presente solicltud.
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4. Anexo me permito presentar:

(a) Reclbo nimero 06-49.745, expedido por la Superintendencla
de Industria y Comercio, que acredita el pago de las
modificaciones mencionadas; y

(b) Copla de la paginas 35 a 37 del nuevo capitulo reivindicatorio
compuesto por 12 relvindicaciones, que reemplaza el
originalmente presentado, en el cual se han reallzado las
modificaclones expuestas anteriormente.

5. En vista de todo lo anterior, ruego a usted proceder a estudliar
nuevamente la solicitud a la luz de las argumentaciones presentadas y
de las modificaclones reallzadas y conceder el privilegio de patente
solicitado

Sefior Superintendente,

(T

T.P.'53.215

-
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REIVINDICACIONES

1. Una formulacién de vertido que comprende de 0.1 a 40% en peso de
una 0 mas espinosinas; y un portador tépicamente aceptable no
irritante seleccionado del grupo consistente en:

a) i) tripropilen glicol metil éter; y
ii) al menos uno entre alcohol bencllico y alcohol
diacetona,

donde (i) esta presente en una cantidad de 10 a 60% en peso del
portador,

b) i) al menos uno entre palmitato de octilo, estearato de
octilo y gliceril tri caprilato/caprato, y
ii) al menos uno entre dioctil succinato, miristato de
isopropilo, octanoato de cetearllo, propilen glicol 2
miristil éter propionato, palmitato de isopropilo, laurato
de isopropilo, estearato de isocstilo, acido oléico y
oleato de metilo, incluyendo opcionalmente
i) al menos uno entre alcohol y propilen glicol,

donde (ii) esta presente en una cantidad de 20 a 40% en peso del
portador; y

c) i) al menos uno entre palmitato de octilo, estearato de
octilo y gliceril tri caprilato/caprato, y
i) al menos uno entre alcohol bencllico, alcohol
diacetona y propilen glical,

donde (i) esta presente en una cantidad de minimo un 60% en peso del
portador.
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. Una formulacién de la Reivindicacién 1 donde la proporcién de éter

metil de tripropilen glicol : alcohol estd dentro del rango de 60-95 :
40-5

. Una formulacién de la Reivindicacién 2 donde la proporcion de éter

metil de tripropiien glicol : alcohol es 80:20.

. Una formulacién de la Reivindicacién 1 donde el poriador es

seleccionado de (b).

. Una formulacion de la reivindicacion 4 en donde (i) es paimitato de

octilo o estearato de octilo.

. Una formulacién de la Reivindicacién 5 donde (ii) comprende

miristato de isopropilo y succinato de dioctilo

. Una formulaciébn de la reivindicacion 6 donde la proporcién de

paimitato de octilo : miristato de isopropilo : succinato de dioctilo es
60-90 :20-5: 20-5.

. Una formulacién de la reivindicacion 7 donde la proporcion es

70:15:15

. Una formulacién de la reivindicacion 4 en donde (i) es gliceril

tricaprilato/caprato y (ii) comprende miristato de isopropilo y una
mezcla de miristato de isopropilo y cetearil octanoato.

10. Una formulacién de la reivindicacién 9 donde el radio de gliceril

tricaprilato/caprato : miristato de isopropilo : mezcla de miristato de
isopropilo y cetearil octanoato se encuentra en el rango de 60-80 :
20-5 : 20-5.
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11. Una formulacién de la reivindicacién 10 donde la proporcién es
70:15:15.

12, Una formulacién de vertido no iritante para el control de un parésito
extemo en un animal de valor agricola, de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 1-11, donde dicha espinosina es espinosad.

.
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Como resultado del examen de patentabllidad de la solicitud de patente de invencion N°
00 91781, realizado segun el articulo 48 de la decislon 488 de la comislén de la
Comunidad Andina, se notifica:

Documentos estudlados:

. Descripcion: folios 5-22

. Ejemplos: folios 23-38

. Capitulo reivindicatorio estudiado: folios 160-162

. Se reivindica prioridad, presentada en Australia el 02.12.89, bajo el nimero PQ4416
Objeto de la Invencién

Segun las relvindicaclones 1 a 12 de la presente solicitud, se refiere a una formulacién de
vertido que comprende de 0.1-40% en peso de una o mas espinosinas y un portador

tépicamente no imitante.
Clasificacién internacional de patentes A 61 K 9/10

Claridad de la solicltud

El art. 30 de la Decisién 486 establece que "Las reivindicaciones definirén la materia que
so desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enieramente
sustentadas por la descripcién”

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente solicitud cumple con el requisito de claridad, de
acuerdo con el art. 30 de la Declsién 4886.

Evaluaclén de la unidad de Invencién

El Art. 25 de la decision 486 dice "La solicitud de patente sélo podré comprender una
invencién o un grupo de invenciones relacionadas entre s, de manera que conformen un
Gnico concepto inventivo”™ ’

De acuerdo a lo anterior, la presente solicitud cumple con el requisito de unidad de
Invencion, contemplado en el art. 25 de la Declsién 486.

Es una Invencién

El objeto de la presente solicitud sl puede ser considerado una invencién, de acuerdo al
art. 15 de la Declsion 4886.
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Excepciones a la patentabliidad

El contenido de las reivindicaciones 1 a 12 de la presente solicitud no se encuentra
comprendido dentro de las excepciones a la patentabllidad consideradas dentro del art. 20
de la Decision 486.

Determinacién del estado de la técnica:
Consultadas las fuentes de informacion con que cuenta este despacho, se encontraron los

siguientes documentos, anteriores a la fecha de prioridad de la presente solicitud -
02.12.99-, relacionados con la materia de la presente solicitud:

N° | Documento Titulo Fecha de
publicacién
1 WO 9712521 “Composiciones antiparasitarias para el 10.04.97
tratamiento y la proteccién de animales de
compafifa”
GB 2135888 | «romulaciones pesticidas de vertido" 12.09.84
EP 0045424 | o rmulaciones de vertido con principio activo 10.02.82
contra parasitos®
4 | EP 0496316 | ocormiiaciones de vertido para la aplicacién 20.07.92
de antiheiminticos"
5 | WO 8426113 | soirmulaciones de vertido que contienen 24.11.94
material polimérico, glicoles y glicéridos”

Evaluacién de los requisitos de patentabllidad:

El articulo 14 de la decisién 486 de la comisién de la comunidad andina establece que:
*"Los paises miembros otorgarén patentes para las invenciones, sean de producto o de
procedimiento, en todos los campos de la tecnologla, siempre que sean nuevas, tengan
nivel inventivo y sean susceptibies de aplicacion industrial’

Tenlendo en cuenta la respuesta del solicitante, el nuevo capftulo reivindicatorio enviado y
en cumplimiento del articulo 14 de la decisién 4868 de la comisidn de la comunidad andina,
se procedid a evaluar los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacién Industrial con
el fin de establecer la patentabilidad de la invencién relvindicada en la solicitud en estudio.

Evaluacién de Ia NOVEDAD

El articulo 16 de Ia decision 486 establece "una invencién se consrderaré nueva cuando no
estd comprendida dentro del estado de la técnica”

Teniendo en cuenta el nuevo capftulo reivindicatorio enviado, se realizd el estudio de
novedad y comparando elemento por elemento de la presente solicitud, no se encontraron
composiclones iguales a las de la presente solicitud, por lo tanto las reivindicaciones 1 a
12 cumplen con el requisito de novedad de acuerdo con el art. 18 de la decisién 486.
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Evaluacién def NIVEL INVENTIVO

El articulo 18 de 1a decisién 486 dispone "Se consideraré que una invencion tiene nivel
inventivo, sl para una persona del oficlo normalmente versada en la maleria técnica
correspondients, esa invencién no hublese resultado obvia ni se hublese derivado de
manera evidente del estado de la técnica”

Teniendo en cuenta el nuevo capitulo reivindicatorio, el estado de la técnica revela
composiciones de vertido insecticidas, pero no ias composiciones de espinosinas con el
portador téplco no imitante de la presente solicitud, lo cual constituye una solucién
inesperada y nada obvia para una persona versada en la materia respecto a esta clase de
COMpOoSsICIoNes.

En conclusion, las composiciones de las reivindicaciones 1 a 12 de la presente solicitud
cumplen con el requisito de nivel inventivo, segin el art. 18 de la decision 486.

Evaluacién de la aplicacién Industrial

El art. 19 de la Decislon 486 dispone “Se considerara que una invencién es susceptible de
aplicacion industrial, cuando su objeto pueda ser producido en la industria”

De acuerdo a lo anterlor, la presente solicitud cumple con el requisito de aplicacion
industrial, de acuerdo con el art. 19 de |la Decision 486.

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda CONCEDER el
privilegio solicitado para las reivindicaciones 1-12 (folios 160-162) de la presents solicitud.

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO
Ndmero 1185 Jefe de la Divisién Nuevas | Cdodigo 202024
creaciones

Nota: Tenlendo en cuenta el objeto de la solictud, se cambia el titulo a
“Composicién veterinaria de vertido que comprende espinosinas y un portador
tépico no irritante”



