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Asunto: Radicacion: 12-152967- -5

Tramite: 11

Evento: 378

Actuacion: 519

Oficio: 8913

Folios: 7
Patente de Invencion X Patente de Modelo de Utilidad
Via Nacional
Via PCT (Fase Nacional) X Capitulo | X | Capitulo Il
No. Solicitud Internacional PCTEP2011/054534
Fecha de Presentacion Internacional 24/03/2011

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 comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcion: Rad. No. 12-152967-00000-0000 | 06/Septiembre/2012
Reivindicaciones: | Rad. No. 12-152967-00000-0000 | 06/Septiembre/2012
Dibujos: Rad. No. 12-152967-00000-0000 | 06/Septiembre/2012
Prioridad: CH00452/10 25/Marzo/2010

2. AnalisisdelaP

rioridad

Se acepta la reivindicacion de prioridad porque ésta solicitud fue presentada
dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde
con el de la prioridad reivindicada.
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3. Objeto de la invencion

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Titulo 10 de la Circular
Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendra en cuenta la tasa
pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las
reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga mas de
diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, solo se
estudiaran las cubiertas por la tasa pagada.

Titulo de la solicitud: “Composiciones endoparasiticidas”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar
composiciones endoparasiticidas, Utiles para manejar infecciones de
endoparasitos.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una
composiciéon para controlar endoparasitos en y sobre animales, el cual comprende
una combinacion de (a) un compuesto de formula (I) Monepantel y(b) abamectina.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacién Internacional de
Patentes (CIP): AO1N37/34.

4. Excepcidn a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))
El objeto de la reivindicacién 7 no es patentable de acuerdo con el Art citado, lo
anterior considerando que esta reivindicacion hace alusion a un método de

tratamiento en animales.

5. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14y 21 D
486)

El uso de las reivindicaciones 8-10 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

6. De la solicitud de patente
Titulo

El titulo no corresponde con el objeto de la solicitud porque no define de manera
correcta la invencion porque genera la posibilidad de un sinnimero de
composiciones que presenten efecto endoparasiticida, por lo cual se sugiere al
solicitante hacer la correccidén necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)
Las reivindicaciones 1-2 no son claras porque a pesar de que se encabezan como

“Una composicion”, la solicitante no la caracteriza de manera adecuada en
términos de ingredientes y proporciones.
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La reivindicacibn 3 no es clara, porque la expresion: “preferiblemente”
precediendo una caracteristica no es limitativo, porque hace opcional a la
caracteristica y no limita el alcance de la reivindicacion. Se sugiere incluir las
caracteristicas opcionales o preferentes en una reivindicacion dependiente.

Las reivindicaciones 4-5 no son claras porque la expresion “de uno o mas”, hace
opcional a la caracteristica y no limita el alcance de la reivindicacién. Se sugiere
incluir las caracteristicas opcionales o preferentes en una reivindicacion
dependiente.

La reivindicacion 6 no es clara porque indica el uso que puede darse al producto
reivindicado, el cual no es una caracteristica técnica que defina a la invencion. Se
sugiere hacer la aclaracion respectiva.

Se requiere al solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

7. Determinacion del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determind con base en la fecha de presentacion de la

solicitud de prioridad: marzo 25 de 2010 y se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicaciéon*
D1 W02005044784 “Amidoacetonitrile derivatives” 19/Mayo/2005
D2 WQ01995005812 “Anthelmintic formulations” 02/Marzo/1995

El documento D1' divulga una composicion farmacéutica que comprende un
compuesto de formula (I) con una lactona macrociclica (Reivindicacion 22).

f "er,
El documento D2? revela una composiciéon farmacéutica que comprende contiene
closantel y avermectina (Pag. 3).
8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)
Novedad (Art 16 D486)
La reivindicacion 1 consiste en “Una composicion para controlar endoparasitos en

y sobre animales, el cual comprende una combinacion de (A) un compuesto de
férmula (1) y (B) abamectina”

1.Url:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20050519& CC=WO&NR=
2005044784A1&KC=A1
2.Url:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?
CC=WO&NR=9505812A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=19950302&DB=&&locale=en_EP
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Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

D1
Composicién que comprende una
combinacion entre: (Pag. 12
Lineal8-28)

a. Un compuesto de formula (1)
CN

0] . SCF, U SCF,
| |
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Caracteristicas esenciales
Composicién que comprende:

a. Un compuesto de formula (1)
CN

CF,
(Monepantel) (Ej. 3.16)

(Monepantel)

b. abamectina

b. abamectina (Pag. 13)

Las caracteristicas esenciales de la composicion de la reivindicaciéon 1 habian
sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual ensefla una
composiciéon farmacéutica que comprende la combinacion (Pag. 12) entre
monepantel (Ej. 3.16) y abamectina (P4g. 13).

Adicionalmente el documento D1 divulga composiciones farmacéuticas que
comprenden monepantel en cantidades del 0,1 a 99%, abamectina 99,9% a 1% y
un agente surfactante en proporciones del 0,1 al 25% (P&g. 25 Lineas 23-6).

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

Las reivindicaciones dependientes 2 a 3 no mencionan alguna caracteristica que
haga nueva a la composicién de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que
No son nuevas.

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicacién 4 consiste en “Una composicion de acuerdo con la reivindicacion
1 0 2, que comprende 0,5 a 5% p/v de un compuesto de formula (1), 0,1 a 0,5%p/v
abamectina, 10 a 20% p/v de uno o mas surfactantes hasta 100%p/v de solventes
organicos”

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales D2

D1

Una composicién que comprende

Una composicion
gue comprende

Una composiciéon
gue comprende
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(Pag. 3 Ej. 3)
0,5 a 5% p/v de N

N

CN e O 0} : sq
n SCF, | oH
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f!l \ CF, NG CH, O
o s W N (Ej. 3.16)

CF, NC CH; O ‘ ; . (Monepantel)
Closantel (P4g. 3 Ej. .
(Monepantel) 3) (Pag. 3Ej 5g. (Pag. 30)
0,1 a 0,5%p/v de 1,13 p/v Abamectina | En combinacion con
Abamectina (Pag. 3 Ej. 3) abamectina (Pag.
13)
10 a 20% p/v de uno o0 mas Tween 80 20%pl/v Surfactantes 20 %
surfactantes (Pag. 3 Ej. 3) (Pag. 29)
Hasta 100%p/v de solventes Alcohol bencilico Hasta 100mL de
organicos glicerol 1,00p/v isopropanol (Pag.
(Pag. 3 Ej. 3) 29)

El documento D2 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencion
definida en la reivindicacion 3 porque divulga una composicién farmacéutica que
comprenden closantel en cantidades de 3,5 % p/v, en combinaciébn con
abamectina, Tween 80 y un solvente organico (Ej. 3).

La diferencia entre la invencién, definida en la reivindicacion 4 y la composiciéon
del documento D2 consiste en la combinacién de abamectina con monepantel.

El efecto que logra el incluir monopantel en composiciones de abamectina es
proporcionar composiciones endoparasitarias Utiles en casos de resistencia
parasitaria.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: “cOmo proporcionar una composicion farmacéutica util en
casos de resistencia parasitaria”.

Sin embargo, la combinacion de monopantel y abamectina en composiciones
farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades parasitarias que presentan
resistencia, ya se encontraba divulgado en el documento D1 que se refiere a
composiciones farmacéuticas liquidas de monepantel y abamectina (Pag. 13),
utles en el tratamiento de enfermedades parasitarias resistentes en
animales(Pag. 12), adicionalmente la combinacién de agentes antiparasitarios en
el tratamiento de endoparasitosis con resistencia al tratamiento en bien conocido
por las personas versadas en la materia®.

En consecuencia, el la persona del oficio normalmente versada en la materia,
incluiria el agente activo monepantel del documento D1 en las composiciones
divulgadas en el documento D2 para llegar asi al objeto de la reivindicacion 4 de
la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Conclusién:
La reivindicacién 4 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con

3 “Managing anthelmintic resistance: Is it feasible in New Zealand to delay the emergence of
resistance to a new anthelmintic class”, New Zealand Veterinary Journal 57(4), 181-192, 2009
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el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

Por su parte las reivindicaciones 4-6 no mencionan caracteristicas adicionales se

considera que tampoco tienen nivel inventivo.

9. Conclusiéon

Prosperi
p

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asi:

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 W02005044784 1-3/4-6 Novedad/ Nivel inventivo
D2 W01995005812 4-6 Nivel inventivo
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En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) dias
contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificacion de la presente comunicacion.
En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o0 si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término faltante de
sesenta (60) dias para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara
a modificar el capitulo reivindicatorio y éste contenga mas de diez (10) reivindicaciones, no
pagard la tasa de modificacidbn voluntaria pero si la correspondiente al pago por
reivindicacion adicional.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No. 10 de 2001.

0 T
JESUS FERNEL GARCI |

Director de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2014-07-29

Elabord: Diego Armando Galvis Sanchez
Revisé: Sandra Carolina Crespo
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