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Re: Expediente No. 05-117.491 

Solicitud de patente de inveneión titulacla: "COMPOSICIONES Y METODO PARA 

EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES EN GANADO VACUNO V PORCINO" 

Solicitante: SCHERING PLOUGH LTD. 

Nuestra Ref.: P2005/000163 

RESPUESTA AL OFICIO No.2715 NOTIFICADO POR FIJACION EN USIA No. 55, 

DE FECHA 6 DE MARZO DE 2009 

(EXAMEN DE FONDO) 

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de l3ogotÆ, identificado tal como aparece al pie 

de mi firma, en mi carÆcter de apoderado sustituto de la sociedad solicitante, tal como consta en 

la sustitución de poder adjunta, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese 

Despacho, dentro del plazo legal previsto en ci artleulo 45 de la Decision 486, en los siguientes 

tØrminos: 

1. En primer lugar y con ci Ænimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me 

permito presentar un CapItulo Reivindicatorio Modificado, que reernplaza en su totalidad a! 

CapItulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar esta solicitud. 

AsI entonces, el Capitulo Reivindicatorio Modificado contiene los siguientes cainbios: 

� Se eliminan las Reivindicaciones 14, 15 y 24. 

� La Reivindicación 1 se limita a composiciones que contienen un vehIculo 

seleccionado entre triacetina o triacetina combinada con DMA. 
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Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capitulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad 

con lo estipulado en ci Articulo 34 de La Decision 486, ya que Østas de ninguna manera implican 

una ampliación de La protección correspondiente a la divulgaciOn contenida en La solicitud inicial. 

2. a- El Examinador argumenta que La Reivindicación 24 no es patentable, porque 

reclama Ufl uso. 

b- Considero superada La anterior objeciOn en tanto que la Reivindicación 24 ha sido 

retirada del Capitulo Reivindicatorio Modificado. 

3. a- El Examinador argumenta que la Reivindicación 20 caracteriza La composición en 

tØrminos de su viscosidad, lo cuaL no constituye una caracteristica tØcnica de la invención. 

S 
b- Me permito acLarar que el Manual Andino de Patentes establece que las 

caracterIsticas funcionales de La invenciOn pueden ser incluidas en Las reivindicaciones cuando ci 

producto reclamado ha sido definido a travØs de sus caracteristicas t6cnicas.1 En el presente caso, 

las composiciones de La invención se encuentran claramente definidas mediante su configuraciOn 

estructural en Las Reivindicación 1 a 17, esto es, por la indicación de sus componentes. AsI, la 

caracteristica de viscosidad de La Reivindicación 20 (nueva Reivindicación 18) es compietamente 

aceptable, de acuerdo a Las indicaciones del Manual Andino de Patentes; por lo dernÆs, esta 

reivindicación es dependiente de La Reivindicación 1. Por 10 tanto, me permito insistir en La 

Reivindicación 18. 

4. a El Examinador argumenta que la patente US4,3 11,854 (Dl) afecta la novedad de 

la Reivindicación 1 puesto que revela compuestos de D(treo)-1-ariL-2-aci1amido3-fluoro-1-

propanol ester, sus sales y composiciones que los contienen. Las composiciones de Dl 

igualmente comprenden diacetilamida y un segundo vehIculo taL como propilenglycol, agua, 

etanol y otros, y estabilizantes como Æcido cItrico. 

b- En primer lugar, deseo resaltar que La ReivindicaciOn 1 ha sido modificada de tal 

forma que ahora reclama ünicamente composiciones que comprenden: (i) un compuesto de 

Formula I; y (ii) al menos un vehIculo seleccionado entre: triacetina 0 triacetina combinada con 

dimetil acetamida (DMA). 

Ahora bien, Dl no revela composiciones que comprendan especificamente D(treo)-1-aril-2-

acilamido-3-fluoro-1-propanol ester y un vehIculo compuesto de triacetina o triacetina y DMA. 

Manua’ Andino de Patentes. Sección 4,6.6. 
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En ese sentido es importante recordar que para fundarnentar una afectación vÆlida contra la 

novedad de una invención, el arte previo debe divulgar expilcitamente todas y cada una de las 

caracteristicas de la invenci6n.2 Es mÆs, el Tribunal Andino de Justicia ha deterrninado que para 

establecer una objeción de novedad valida, La divulgaciOn del arte previa debe ser lo 

suficienternente coinpieta para que una persona versada en la materia pueda usar dicha 

inforrnaciOn para reproducir y explotar la invenci6n.3 En el presente caso, es claro que Dl al no 

revelar los vehIculos especificamente reclamados en el Capitulo Reivindicatorio Modificado, no 

puede afectar su novedad. 

5. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su 

examen de fondo No. 120 han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente se 

tengan por cumplidos los requisitos de patentabilidad, en tanto no se logró desvirtuar ninguno de 

ellos por parte del Despacho, y se proceda con la concesión de  la patente. 

Atentamente, 

C.C. No. 79.782.747 de Bogota 

T.P. 74.295 

Anexos: 

� Capitulo Reivindicatorio Modificado 

� Sustitución de poder 

2 Manual Andino de Patentes, OMPI 2004. !SBN9978-43-855-6. Sección 9.4. 
Proceso 06-IP-89 (http:/i’intranet.cornunidadandina.org/Documentos/Procesos!209-IP-2005.doc); 

y Proceso 36-IP-2004 (http://www.notinet,com.co/serverfiles/servicios/archivos/30ju104/ca36-04.htm) 
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Seilores 

SIIJPER{NTENDENCLA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

Re: 1xpedicnte No. 05-117.491 

Solicitud de patente (IC invendón titulada: "COMPOSICIONES Y METOJ)O 

PARA EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES EN GANADO VACUNO Y 

[’0 R( I No" 

Solidtantc: SC1 I ERING PLOUGH LTD. 

.uestra Ref.: P2005/000163 

SUSTITUC1ON DE PODER 

J. IAN RAISBECK LLINAS’mayor de edad y vecino de Bogota D.C., identificado como 

aparece al pie de mi firma, en mi carÆcter de apoderado de la sociedad de la referencia, 

respetuosamente me permito manifestar que SUSTITUVO ci poder a mi conferido por Ia 

mencionada sociedad, en el doctor CARLOS R. OLARTE, mayor de edad, domiciliado en 

Bogota D.C., identificado con la CØdula de Ciudadania No, 79.782.747 de Bogota. y portador de 

Tarjeta Profesional de Abogado No. 74.295 expedida por ci Conseo Superior de la Judicatura, 

para que sea el quien en adØlante asutna ci trÆmite de la presente acciOn. 

4 
El apoderado sustituto conscrva las mismas facultades del principal. 

Atentamente. 

& 

J. IAN RAISBECK 
C.C. No. 79.376.996 de Bogota 
T. P. 135.799 del C. S. de la J. 

World Trade Center -Torre A, Calle 100 No. 8A - 37, Piso 10, Bogota DC., Colombia 
Tel 4 57 1 601.7700 Fax + 57 1 601-7799, olttceolai-tcianbeck.com, www.olurteraishcck.com 
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Expediente No. 05-117.491 
Examen de Fon 

CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO 

(EXAMEN DE FONDO) 

1. Una composiciOn para el tratamiento de una infecciOn microbiana en un animal 

que comprende: 

a) un compuesto de FOrmula I: 

F 

CH2 ?z 

Formula I 

donde R es un miembro seleccionado del grupo que consiste en metilo o etilo, o un 

derivado halogenado de metilo o etilo, dihalogenodeuteriometilo, 1-hal6geno-1-

deUterloetilo, I ,2-dihalogeno1 -deuterioetilo, azidornetilo y metilsulfonilmetilo; 

X y X son un miembro independientemente seleccionado del grupo que consiste 

en NO2, S02R1, SOR1, SRI, SONH2, S02NH2, SONHR1, S02NHR1, COR1, OR1, R1, CN, 

halógeno, hidrOgeno, fenilo, y fenilo mono-, di- o trisubstituido con halÆgeno, NO2, R1, 

P02R1, CONHR1, NHR1, NR1R2, CONRIR2, OCOR1, o OR,, donde cada UflO de R1 y R2 

estÆ independientemente seleccionado del grupo que consiste en metilo, etilo, n-propilo, 

isopropil butilo, t-butilo, isobutho y fenilo; 

y Z es hidrOgeno o un grupo acilo de un Æcido hidrocarburocarboxilico que tiene 

hasta 16 Ætomos de carbono o un grupo acilo de Ufl âcido aminohidrocarburocarboxIlico 

que tiene hasta 12 âtomos de carbono; y las sales farmacØuticamente aceptables de 

dichos grupos acilo; y 

b) al menos un vehIculo seleccionado del grupo que consiste entriacetina, 0 triacetina 

combinada con dirnetil acetarnida. 

2. La composición de la ReivindicaciOn 1, donde R es Ufl derivado halogenado de 

metilo o etilo. 

PÆgina I do 3 
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r 

3. La composiciôn de la Reivndicaciôn 2, donde R es CHCl2 o CHF2. 

4. La composición de  la Reivindicaciôn 3, donde Z es hidrÆgeno, X es S02R1 o 

fenilo, y X’ es hdrôgeno. 

5. La composciOn de la Reivindicaciôn 4, donde R1 es metflo 

6. La compo&ciOn de la Reivindicación 1, donde el compuesto es florfenicol. 

7. La composición de la Reivindicación 6 donde el florfenicol estÆ presente en 

una cantidad de aproximadamente 10% hasta aproxirnadamente 50% p/v. 

8. La cornposiciôn de la ReivindicaciOn 7 donde el florfenicol estÆ presente en 

una cantidad de aproximadamente 30% hasta aproximadamente 40% p/v. 

9. La composiciOn de la Reivindicaciôn 1 donde el vehiculo estÆ presente en una 

cantidad de aproximadamente 15% hasta aproximadamente 60% p/v. 

10. La cornpostclón de la ReivindicaciOn 9 donde el vehiculo es triacetina. 

11. La composiciOn de la ReivindicaciOn 10 donde la triacetina estÆ presente en 

una cantidad de aproximadamente 30% p/v. 

12. La cornposiciOn de la Reivindicación 10 que comprende ademÆs 2 

pirrolid ona. 

13. La composicOn de la ReivindicaciOn 12 donde la 2-pirrolidona estÆ presente 

en una cantidad de aproxirnadarnente 30% p/v. 

14. La composiciôn de  la ReivindicaciOn 1 que comprende ademÆs un segundo 

vehiculo. 

PÆgIna 2 de 3 
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15. La composción de la ReivindicaciOn 14 donde el segundo vehIculo es,j\ 

seleccionado del grupo que consiste en dimetit acetamida, glicerol formal, 

dimetitformamida, Nmetil-2pirroIidona, propitenglicol, polietilenglicol, dietilisosorbida, 

agua etanol, isopropanol, 1 ,2-propanodiol, glicerina, citrato de trietito, alcohol ber1cItico, 

dimetilisosorbida y glicol. 

16. La composiciOn de la Reivindicack5n I que comprende ademÆs un 

estabilizador. 

17. La cornposiciÆn de la Reivindicación 16 donde el estabilizador es Æcido 

citrico. 

18. La composiciôn de la Reivindicación I donde la composiciôn tiene una 

viscosidad de menos de aproximadamente 125 cps. 

19. La composiciOn de la Reivindicaciôn 1 que comprende ademâs flunixina. 

20. La composición de la  ReivindicaciOn 1 que comprende ademÆs un inhibidor 

COX -2. 

21. La composición de la RetvindicaciOn 1, que comprende ademÆs una 

avermectina. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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SUPERINTENDENCA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

2020 
Bogota, D.C., 

Abogado 
CARLOS R. OLARTE 
Apoderado 

ASUNTO Radicación 05-117491 
TrÆmite 011 
Evento 379 
Actuación 430 
Ofico 

1. ) Folios 129 

Patente de Invenciôn LII Patente de Modelo de Utilidad 

Via Nacional fl 
Via PCT (fase nacional) L Cap.l L Cap. II 

No. Sol. lnternacionat PCT/US2004/016841 
Fecha de Presentaciôn Internal. 2004/05/28 

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artIculo 45 de 
la Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, se le comunica: 

1. Documentos estudiados 

Descripción: Folios: 23 a 45 

Reivindicaciones: Folios 46 a 48 
Folios 123 a 125 

como se radicó inicialmente 

como se radicO inicialmente 
Modificadas como respuesta 
al ler estudio de fondo 

Prioridad: Fecha: 2003/05/29, pals: US y nümero: 60/474.294 

Respuesta del solicitante: Folios: 119 a 121 

2. Objeto de la invención 

� Nuevo titulo sugerido para la solicitud: Composiciones de flurfenicol para el 
tratamiento de infecciones en ganado vacuno y porcino. 

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de compuestos Utiles 
para las enfermedades infecciosas del ganado como las enfermedades 
respiratorias bovinas multifactoriales causadas por cambios en las areas de 
alimentaciOn que producen excesiva mortalidad y reducciOn de peso y que 
aumentan los costos por la cantidad de agentes terapØuticos necesitados, el 



trabajo requerido para administrar estos agentes y el trabajo extra para aislar y 
observar los animales. 

Para solucionar este problema tØcnico la solicitud en estudio proporciona una 
composición que contiene un antibiôtico derivado del cloramfenicol a tiamfenicol 
tat como el flurfenicol. 

Clasificación Internacional de Patentes (IPC.): A611K31/56 

3. Determinación del Estado de la TØcnica 

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la TØcnica es: 

Fecha de presentación de la  solicitud prioritaria 2003/05/29 

Teniendo en cuenta la fecha indicada se realizô  la bisqueda en el estado de la 
tØcnica de documentos relacionados con la solicitud encontrªndose los 
siguientes documentos mÆs relevantes: 

NO Documento Titul Fecha doo 
.. * publucacion 

I -ARYL-2-ACYLAM1DO-3-FLUORO-1 - 
PROPANOL ACYLATES, METHODS 
FOR THEIR MANUFACTURE AND 

D1 US 4311857 INTERMEDIATES USEFUL THEREIN, 1982/01/19 
METHODS FOR THEIR USE AS 
ANTIBACTERIAL AGENTS AND 

COMPOSITIONS USEFUL THEREFOR  
LONG ACTING INJECTALE 

D2 US 6174540 FORMULATIONS CONTAINING 2001101/16 
-1 1 HYDROGENATED CASTER OIL  

4. AnÆlisis de patentabilidad (articulo 14 D486) 

Nivel inventivo (artIculol8 D486) 

La presente Solicitud de Patente reivindica: 

op  Reivindicaciones 1 -21: Composición que compreride: 
a) Compuesto (I): florfenicol 
b) vehIculo: triacetina o triacetina combinada con dimetilacetamida 

Dicha composición estÆ afectada por los siguientes documentos del Estado de la 
TØcn lea: 

Dl enseæa (ver abstract) Østeres de ED-treo-1 -aril-2-aci lam ido-3-fluoro-1 - propanol 
y sus sales, composiciones, mØtodos para su preparación y su uso como agentes 
antibacteriales. 

D2 que enseæa formulaciones inyectables que contienen un agente terapŁutico 
seleccionado entre: insecticidas, acaricidas, parasiticidas, AINES, tales como: 
avermectinas, inhibidores COX-2 (ci 3 folio 114), etc en vehIculos hidrofôbicos 
tales como la triacetina (ci 4 folio 114) 



CARACTERISTICAS REIVINDICADAS D1 D2 

Compuesto (I): D-(threo)-1 ariI2aciIamido:3 
fluoro-1-1 propanol acilato 

F 

a CH2 OZ 

II I SI ________________ 
R�Cl  -C CH Coil In 25-40; Col 2 in NO 19-33 

Folio 102 

x 
triacetina NO SI 

Col  in I folio 113 

a triacetina combinada con SIMILAR SIMILAR

dimetilacetamida Cl 12 fol 105 
Col 2 in I folio 113, Cl 3 

Se utiliza la 
In 56, CI 4 In 1, In 56 

dimetilacetamida pare 
folio 114; la triacetina 

disolver todo pero sola 
es un portador pero 

sola 

La Unica diferencia con D1 es que esta solicitud usa la triacetina en sus 
formulaciones con florfenicol. 

El efecto tØcnico tØcnico de esta composición es que sigue siendo ütil para 
controlar y prevenir la infección y minimizar la inflamación asociada con la 
enfermedad respiratoria bovina demostrado con un moderado aumento en la 
concentración sangulnea de fÆrmaco (folio 45). 

El Problema TØcnico Objetivo se puede definir en como lograr controlar y 
prevenir la infección y minimizar la inflamación asociada con la enfermedad 
respiratoria bovina mediante composiciones alternativas a las previamente 
conocidas. 

Por consiguiente resultarla obvio el diseæo de este tipo de composiciories para un 
experto media en la materia que conozca el estado de la tØcnica ya que D2 
sugerIa previamente el uso de la triacetina en sus formulaciones inyectables 

IV con agentes terapØuticas tales coma insecticidas, acaricidas, parasiticidas, 
AINES, avermectinas a inhibidores COX-2 reivindicados en la presente solicitud, 
aunque no utilizan la triacetina combinada con dimetilacetamida como silo 
hace Osta solicitud, pero D.1 ya utilizaba la dimetilacetamida aunque sin 
triacetina, por Ia tanto haria una combinaciôn de Østos documentos Ilegando de 
tal manera a la propuesta de Ia presente solicitud. 

En conclusion, no se considera que la presente solicitud merezca reconocimiento 
de nivel inventivo. 

5. Conclusion: 

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados asI: 

° 

NO Documento N° Reivindicaciones  
Requisito que afecta afectadas I 

D1 US 4311857 1-21 NIVEL INVENTIVO 



S 

D2 US 7454Oj2i NIVE[1O 

6. Respuesta a los argumentos del solicitante: 

1. Dice el solicitante que el Manual Andino de Patentes establece que las 
caracteristicas funcionales de la invención pueden ser incluidas en las 
reivindicaciones cuando el producto reclamado ha sido definido a travØs de 
sus caracteristicas tŁcnicas. Dado que las composiciones de la invención se 
encuentran claramente definidas med jante su configuraciôn estructural en (as 
reivindicaciones 1 - 17, esto es, por (a indicaciÆn de sus componentes, la 
caracter{stica de la viscosidad de la reivindicación 18 es aceptable y 
dependiente de la reivindicación 1, por lo tanto se insiste en dicha 
reivindicación. 

� Se aclara al solicitante quo se acepta dejar la caracterIstica tØcnica "viscosidad" 
dentro de su capitulo reivindicatorio pero que no es tenida en cuenta al evaluar 
Novedad 0 Nivel Inventive, pues se considera come un resultado a obtener ya 
que es una caracterIstica que el experto medio en la materia busca 
prerneditadamente al desarrollar un producto segin el efecto que desee 
obtener en su formulación, por  10 tanto no es una caracterIstica esencial de la 
corn posiciôn. 

2. El solicitante ha modificado la reivindicaciôn I de forma que ahora reclama 
Unicamente composiciones que comprenden un compuesto de formula (I) y un 
vehiculo seleccionado entre triacetina o triacetina combinada con DMA. Por lo 
tanto la composiciOn es nueva. 
Debido a que Dl no contiene como vehiculo triacetina (a composiciOn se 
considera nueva y se procede a analizar su nivel inventivo. 

En cumplirniento del articulo 45 de (a DecisiOn 486 de (a Comisión de la Comunidad 
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del tØrmino de 60 dias contados 
a partir de la fecha do notificaciôn de  la presente corn unicaciOn. En caso de no dar 
respuesta al presente requerimiento, 0 Si a pesar de la respuesta subsistieran los 
impedimentos para la concesiOn, se denegara (a patente. 

Notifiquese el presente oficio conform" dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del 
cap!tulo quinto del titulo pfimero de/6 Cir4ular Unica NO 10 de 2001. 

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL 
Jefe de DivisiÆn de Nuevas Creaciones 

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 
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CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO 
No. 2087 COdigo No. 202087 


