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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

BT

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES Fecha: 2013-02-15 16:56:13 _ Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

l ' PATENTEILYH Eve: 378 FASENACIONAL!
gzzsglN{TENDENCIA DE INDUSTRIA Y € Zr:t ;;3 RESPUESTA Folios: 9 )

REFERENCIA:  Expediente No. 09 — 124.495

TiTULO: | “EXTRUIDOS CON ENMASCARAMIENTO DEL SABOR
‘ MEJORADOQO”

SOLICITANTE: BAYER ANIMAL HEALTH GMBH

TRAMITE: ‘:‘ Respuesta a Concepto Técnico notificado mediante Oficio
‘ No. 17.813 del 9 de octubre de 2012.

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, en mi condicion de apoderado de la
sociedad BAYER ANIMAL HEALTH GMBH dentro del término Iegal, presento

respuesta a @oncepto Técnico notificado mediante Oficio No. 17.813 del 9 de octubre
de 2012.

1. REIVINDICACIONES RELATIVAS A UN USO O A UN SEGUNDO USO (Art. 14
y 21 D 486)

El Examinador Técnico manifiesta:

“El usd de la reivindicacién 9 no es patentable de acuerdo con el Art. 14”.
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R/: Nuestro poderdante DESISTE de la Reivindicacion 9 de acuerdo a lo
expresado por el Examinador Técnico de Patentes y a las exigencias del Art
1%1 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

|

|

2. DELA $OLICITUD DE PATENTE.

l

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

|

El Exam\inador Técnico de Patentes objeto el Capitulo Reivindicatorio porque:

|

|

“La reivindicacion 1 no es clara cuando reclama un extrudido que contiene una
0 mas sustancia(s) farmacéuticamente activa(s). Esta manera de reclamar
dichos componentes no es vélida puesto que no define un componente como
tal. Al revisar en la descripcion se observa segin los ejemplos que las
sustancias farmaceéuticamente activas utilizadas corresponden a praziquantel,
emodepsida y butafosfano. Se sugiere restringirse a las composiciones
farmacéuticas sustentadas en la descripcion”.

“La reivindicacion 3 no es clara cuando reclama un extrudido segun una de las
reivindicaciones precedentes, que contiene un sustrato lipidico como
coadyuvante Esta manera de reclamar dichos componentes no es vélida
puesto que no define un componente como tal. Se sugiere restringirse a las
composrc:ones farmacéuticas sustentadas en la descripcion”.

“La 'feivindicacién 8 no es clara puesto. que reclama la composicién en
terminos del proceso lo cual no define las caracteristicas técnicas de la
composicion. La materia objeto de la reivindicacién ya se encuentra definida
en las reivindicaciones 1 a 7. Se sugiere eliminar esta reivindicacion del pliego
reivindicatorio”.

“La reivindicacion 9 se refiere al uso que se le puede dar a la formulacién lo
cual no define las caracteristicas técnicas de la invencién. La materia objeto
de la' reivindicacién 9 ya se encuentra definida en las reivindicaciones 1 a 7.
Se sugiere eliminar esta reivindicacién del pliego reivindicatorio”.

}
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R/: | Nuestro poderdante de acuerdo a lo expresado por el Examinador Técnico

- de Patentes, procedié a maodificar el capitulo reivindicatorio, teniendo en
cuenta lo siguiente:

| Incluyé en la Reivindicacién 1 la expresion “y porque comprende un

sustrato lipidico como coadyuvante que es un éster de glicerina con

acidos grasos Cq2-Cz,° que se encontraba mencionada en las

reivindicaciones 3 y 4.

Por otra parte, el solicitante con respecto a la objecién de claridad de Ia
Reivindicacion 1 hace notar al examinador que en la presente solicitud, la
i naturaleza exacta de la sustancia farmacéuticamente activa no es
relevante tal como se menciona en la descripcidon de la invenciéon (ver
pagina 16 lineas 4-8), porque no se requiere fundir el principio activo, de
| hecho la invencién se halla en la dimension de la hebra. En este sentido

creemos inapropiado e injustificado tener que especificar el ingrediente

farmacéuticamente activo en la Reivindicacién 1, porque se pueden emplear
! muchos principios activos, tales como antibidticos, trazinonas,

antihelminticos o derivados de acido fosfonico.

Se eliminaron las Reivindicaciones 3,4, 8y 9.

En todas las reivindicaciones cambio la expresién “contiene” por la

expresion “comprende”
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Por lo anterior, el solicitante pone a consideraciéon del Examinador Técnico
de Patentes un NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO, el cual consta de 6
reivindicaciones en un folio.

" EL ANALISIS DE PATENTABILIDAD.

" Novedad

El Examinador objeta la Novedad de la invencién para las reivindicaciones 1 a 3
~con los documentos D1 (WO2007063552), D2 (WO02005065663), D3
- (WO2004093801), D4 (W0O9614058), D5(W02006024881), D6 (W003072083) y

‘ para las reivindicaciones 1, 2 con el documento D7 (EP199531) porque:

i “Las caracteristicas esenciales de la composicién de la reivindicaciéon 1
: habian sido divulgadas previamente en D1, el cual da a conocer .una

| composicién extrudida comprendiendo una cefalosporina con un diametro de
| 00,5mm..."

“En consecuencia, la reivindicacion 1 no es nueva o carece de novedad,
segun lo divulgado en el documento D1”.

“Las caracteristicas esenciales de la compaosicion de la reivindicacion 1
habian sido divulgadas previamente en D2, el cual da a conocer una
composicién extrudida comprendiendo rosiglitazona y metformina con
diametro entre 0,1y 5mm... "

“En consecuencia, la reivindicacion 1 no es nueva o carece de novedad,
segun lo divulgado en el documento D1”.

“€.)
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R/:  Con relacion a las objeciones del Examinador de Patentes con respecto a la
falta de novedad de la presente invencion, el solicitante desea resaltar lo
siguiente:

Los documentos D1, D2, D6 y D7 no describen composiciones con base
lipidica de un éster de glicerina de acidos grasos C12-C24.

El documento D8 no esta relacionado con extrudidos con un didmetro
particular.

El documento D9 no es relevante, puesto que no describe esteres de
dlicerina como base lipidica. Ademas, no describe extrudidos y no
menciona la relevancia del diametro de la hebra.

Los documentos D3 y D4 sugieren rangos amplios de diametros de hebra
para los extrudidos descritos. Es importante destacar que el limite superior
de acuerdo con ambos documentos (6 mm y 3 mm) es considerablemente
mayor que el didmetro de hebra reivindicado. Todos los diametros de hebra
de los ejemplos de los documentos D3 y D4 son claramente superiores a
los de la presente invencidon. Por tanto, ni el documento D3 ni el
documento D4 describen extrudidos con un didametro de hebra de 0,5 mm o
menos (a pesar de que pueden mencionar rangos que solapen con el rango
reivindicado). Los ejemplos de estos documentos demuestran que en el

estado de la técnica los diametros pequefios no se consideraban realmente.

De manera similar el documento D5 describe diametros de hebra superiores
a los reivindicados en la presente solicitud.
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Por lo tanto, la presente solicitud de patente de invencién de nuestro
; poderdante presenta diferencias técnicas sustanciales con respecto a los
documentos D1, D2, D3, D4, D5, D6 y D7 por lo cual la INVENCION es
NOVEDOSA. ' '

Nivel Inventivo (art.18 D 486)

El Examinador objeta el Nivel Inventivo de la invencion para las reivindicaciones
4 - 8 y 10 con los documento D1 (WO2006091717), D3 (W02004093801), D4
| (WO9614058), D8 (US20040062778) y D9 (US5824653) porque:
“€.)" '

“En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia,
incluiria estos esteres de glicerina con &cidos grasos C12-C24 como sustrato
lipidico sugeridos en los documentos D3, D4, D8 y D9 en la composicion
divulgada en D1, preparando composiciones con didmetros de hebra menores
a 0,3 mm como lo sugieren los documentos D3, D4, D8 para llegar asi al
objeto de la reivindicacién 4 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia a la
luz de los documentos D1 con D3, D1 con D4, D1 con D8 y D1 con D9”

“En conclusion la reivindicacién 4 cumple con el requisito de novedad (Art.
16), pero no con el requisito de nivel Inventivo.”

“Puesto que las reivindicaciones dependientes 5 -8 y 10 no mencionan
caracteristicas - inventivas adicionales tampoco se pueden considerar
inventivas”.

I R/: Con relacién a las objeciones del Examinador de Patentes con respecto a la
falta de Nivel Inventivo de la invencién en estudio, el solicitante desea
resaltar lo siguiente:

i La presenfe invenciéon pretende resolver el problema de proporcionar

medios sencillos para los extrudidos con el sabor enmascarado.
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Sorprendentemente, se descubrié que los extrudidos en base de esteres
de glicerina con acidos grasos C12-C24 son muy adecuados para
preparar composiciones con sabor enmascarado o disimulado si se
usaba un determinado diametro de hebra igual o inferior a 0.5 mm. Era
particularmente inesperado que el diametro de hebra tuviese una
influencia significativa en el enmascaramiento de los sabores

desagradables que normalmente proceden de los ingredientes activos.

Los documentos del arte previo no sugieren para nada que escoger un
diametro de hebra determinado vaya a tener una influencia en las
propiedades de disimular un sabor. Por lo tanto, los documentos D1, D3,
D4, D8 y D9 no hacen obvio el objeto de la presente solicitud, por lo
tanto la invencion cumple con el requisito de NIVEL INVENTIVO..

Finalmente, el solicitante pone a consideracion del Examinador Técnico de PatentesUn
NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO el cual incluye seis Nuevas
Reivindicaciones (6) en un folio; el cual cumple con los requisitos de NOVEDAD,
NIVEL INVENTIVO Y APLICACION INDUSTRIAL exigidos por la Decisién 486 del
Acuerdo de la Comision de la Comunidad Andina; ademas, estamos dando respuesta
al Copcepto Técnico notificado mediante Oficio No. 17.813 del 9 de octubre de 2012.

Por lo anteriormente mencionado, solicito respetuosamente se proceda a CONCEDER
la Patente de Invencién titulada: “EXTRUIDOS CON ENMASCARAMIENTO DEL
SAB(?R MEJORADO” a nombre de la sociedad BAYER ANIMAL HEALTH GMBH,

para las nuevas Reivindicaciones 1 a 6 inclusive.
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Atentame-’.nte,

-

GADO VILLEGAS
goté

Anexos: |
Nuevas Reivindicaciones (6) enun folio.

(



NUEVAS REIVINDICACIONES

Extrudido, que comprende wuna o mas sustancia(s)
farmacéuticamente activa(s), CARACTERIZADO PORQUE el
e;drudido presenta un diametro de hebra de 0,5 mm o inferior, y
porque comprende un sustrato lipidico como coadyuvante que es
un éster de glicerina con acidos grasos C4,-Cy4 -

|
Extrudido segun la Reivindicaciéon 1, con un diametro de hebra de

[ . .
0,3 mm o inferior.

| ,
!Tixtrudido segun una de las Reivindicaciones precedentes,

CARACTERIZADO PORQUE comprende dibehenato de glicerina

como sustrato lipidico.

Extrudido segun una de las Reivindicaciones 1 a 4,
éARACTERIZADO PORQUE comprende trimiristato de glicerina,
’;ripalmitato de glicerina o triestearato de glicerina como sustrato
lipidico.

Extrudido segin una de las Reivindicaciones 1 a 2 o 4,
CARACTERIZADO PORQUE comprende trimiristato de glicerina
como sustrato lipidico.

Farmacos, CARACTERIZADOS PORQUE comprenden un
.extrudido segun una de las Reivindicaciones 1 a 5 asi como uno o

'varios coadyuvantes y/o aditivos farmacéuticamente aceptables.

y



