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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re:  Expediente No. 12-152.967

Solicitud de patente a nombre de NOVARTIS AG

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ identificada como apatece al pie de mi
firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada
sustituta de acuerdo con la sustitucién adjunra de la socicdad NOVARTIS AG,
domiciliada en Suiza, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al
oficio No. 8913 notificado por fijacién cn lista el 29 de julio de 2014, relacionado
con concepto tecnico de fondo, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que conficre el articulo 34 de la Decisidn
486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquicr
momento del tramite, presento junto con este memorial nuevo capitulo

retvindicatorio, ¢l cual consta

de 2 rewvindicaciones v

reemplaza

completamente ¢l capitulo presentado antetiormente.

2. Excepcidn a la patentabilidad

En dicho respecto, se le informa al presentc Despacho que se ha
climinado la reivindicacion 7 que hacia alusién a métodos de tratamiento,

por tanto se ve superada ésta objecion,

3. Usos y Segundos Usos

En dicho respecto, se le informa al presente Despacho que se han
chminado las reivindicaciones 6, 8 a 10 que hacian alusién a un uso, por

tanto se ve superada ésta objecion.
4. * Claridad de la solicitud

4.1
el titulo sea reemplazado por:
CONTROLAR ENDOPARASITOS

De acuerdo con las modificaciones realizadas, se solicita amablemente que
“UNA  COMPOSICION
QUE

PARA

COMPRENDE UNA

COMBINACION DE UN COMPUESTO DE AMINOCETONITRILO

Y ABAMECTINA”,
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4.2 Se modificé la antigna reivindicacién 1, en donde se incluyeron las
concentraciones de los componentes que conforman la composicidén (Pag.
5, lineas 33 a 37 y antigua reivindicacidn 4).

Se ha restringido el compuesto de formula (I) al enanaomero (1S) (Pag. 2,
lineas 9 a 10 y antigua reivindicacion 2).

Se ha afadido el antioxidante “o-tocopherol” a una concentracién de
“0.001 a 1% p/v” (Pig. 6 lincas 6 a 10).

Se ha afadido un surfactante resttingido a los compuestos “érercs
poliglicoles de aceite de castor y ésteres de acidos grasos de
polioxietilensorbitan o una mezcla de los mismos™ (Pig. 4 lineas 35 a 39,
Retv 4),

Se ha anadido un disolvente organico restungido a “...monocaprilato de
propilenglicol, dicaprilato de propilenglicol, dicaprato de propilen glicol o
una mezcla de los mismos” (Pag. 4, lincas 27 a 34).

4.3  Sc medifictd la antigua reivindicacion 5 (nueva reivindicacién 2) de acuerdo
al alcance de la nueva reivindicacién 1.

4.4 Se elimind la antigua reivindicacidén 3 por no resultar de interés para la
presente Invencion.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplian
de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud v se realizaron con el
animo dc superar las objeciones de claridad, novedad y nivel inventivo realizadas
por el sefior examinador cn su concepto téenico.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nucvas reivindicaciones i a 2
se ajustan a las disposictones del ardeulo 30 de la Decision 486.

En cuanto al ndmero de rervindicaciones, atentamente nos permitimos decir que
no s¢ adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo
capitulo reivindicatotio tiene menos cliusulas que el originalmente presentado v
en esencia es ¢l mismo objcto pero mis Jimitado.

5. Novedad y Nivel Inventivo

El examinador establece en su concepto téenico que las andguas reivindicaciones
T'a 3 carecen de novedad a la luz de los documentos WO 2005/044784 (D1).
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Por otro lado, el examinador establece en su concepro técnico que las annguas
reivindicaciones 4 a 6 carccen de nivel inventivo a la luz de los documentos WQ
2005/044784 (D1) v WO 1995/005812 (D2). ’

“n este sentido, me permito decir que ¢l articulo 16 de la Decisién 486 de la
Comisidn de la Comunidad Andina establece que la invencion se considera nueva
cuando no estd comprendida en el estado de la téenica. Si de acuerdo con el
espiritu de la norma legal indicada, la invencién no sc constdera como nueva si
estd “comptendida” en ¢l estado de la téenica, dicha norma sc estd refiriendo,
naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los
componentes. Para que la invencion piceda su calidad de novedosa. ¢s claro que
ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en ¢l “conjirnto de conocimuentos exisrentes
gue son aphcables al proceso industrial” como define el estado de la téenica el Trbunal
de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-T1P-89, sentencia de 31 de
octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de justicia del Acuerdo
de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Alres, 1994, pagina 60).

Lo anterior significa que, para que las razones que aduce ese despacho para
desvirtuar la novedad fuesen ciertas, seria forzoso que se demostrara que la
invencién de mi mandante est¢ comprendida en el estado de la técnica de forma
TOTAL, lo cual no sucede con la materda reclamada en las nuevas
retvindicacioncs. '

Con respecto al nivel inventivo, me permito decir que el articulo 18 de la
Decision 4806, el cual hace refercncia al nivel inventivo de una invencion,
establece que “Se considerard que wna invencion tiene nivel inventive, si para nna persona del
oficio normalmente versada en la maleria tinica correspondiente, esq invencidn no hubiese
resultado obvia ni se hitbiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

Lo anterior significa que cl andlisis de nivel inventivo NO ¢s una comparacidn de
los objetos de las anterioridades v la solicitud en estudio. El analisis de nivel
inventivo debe demostrar la obviedad de la invencién y establecer cémo ésta no
contienc un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo cn
cuenta que se hacc necesario demostrar quc la invencidon analizada carece de
nivel inventivo v hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

‘Teniendo en cuenta lo anteriot, es deseo de la solicitante presentar argumentos
en contra de cstas declaraciones, con el fin de demostrar que la invencién
reclamada en la presente solicitud posee caractesisticas téenicas que no cstan
contenidas en su totalidad en el cstado de la técnica e implicaron un paso
inventivo durante su desarrollo,
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Para superar la objecion a la Novedad de las reivindicaciones 1 a 3, la Sclicitante
ha incorpotado las caracterfsticas de la antigua reivindicacion 4, la cual estaba
reconocida como novedesa. Por lo tanto, 1a nueva reivindicacion 1 resulta

novedosa. Ademas, D1 no describe el enantiémero (1S) tal como describe la

invencion actual.

Ahora bien, en cuanto a la objecién de nivel inventvo a la luz de D1 y D2, 1a
Solicitante respetuosamente discrepa. Al analizar los documentos citados, se
encontrtd  que D1 describe una  serie de compuestos  derivados  de
aminoacetonitrilo (AAD) que incluyen ¢l compuesto de férmula (I), y sc indica
de forma gencral la posibilidad de combinarlos con una lactona macrociclica. Sin
embargo, la combinacién con abamectina de forma especifica no esta citada ni sc
proveen datos de su posible combinacion con el compuesto de formula (1),

Conocida la gran cantidad de lactonas macrociclicas descritas en la téenica, el
experto no habria encontrado la combinacion de la invencion a partic de las
ensenanzas de los documentos citados porque estos no contienen ninguna
sugerencia al respecto. De forma que la combinacién de la invencién ha sido
resultado de un acto de serendipia, que debe estar conferido de actividad
inventiva. Bl resultado ¢s ung combinacidn que sorprendentemente ha resultado
de una actividad antibelmintica sinérgica ral como esta demostrado en los
ejemplos de la solicitud, lo cual supone una ventaja tecnoldgica definitiva de la
presente invencion respecto de la téenica.

Con respecto a D2, dicho documento describe Ja combinacion de varias lactonas
macrociclicas, entre ellas la abamectina, con ¢l medicamento “Closantel”,
Closantel cs una molécula antigua en farmacopea, de reacdvidad muy limitada
contra helmintos v de estructura sélo remotamente relacionada con el compucsto
de formula (1) de la presente invencidn., Ll documento no proponc la
combinacién de ningin otro compuesto_antihelmintico con_abamectna v por
tanto no deberia afectar a la actividad inventiva de la presente invencion.

De acuerdo a lo anterior, la Solicitante respetuosamente desca manifestar que D1
y D2 considerados por separado o ¢n combinacidn entre ellos, no desctiben,
sugleren o suministran una motivacion para alcanzar la invencidn reclamada en cl
nuevo capitulo reivindicatorio.

Por lo ranto, es deseo de la Solicitante indicar que de acucrdo a lo expuesto
anteriormentc, la materia objero descrita en la nueva reivindicacién 1 es novedosa
e inventiva sobre cada una de las referencias citadas por el senor examinador ya
que ninguna de las referencias citadas menciona cada uno de los
elementos reclamados.
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En cste sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invencion
tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 2, tiene
diferencias con el estado del arte e implicé un mvel inventivo durante su
desarrollo, por lo cual debe ser considerada como novedosa e inventiva segun las
disposiciones de los arriculos 16 y 18 de la Decisidn 486.

6. Conclusiones

Habiendo atendido cabalmente las objccioncs presentadas por ese despacho,
atentamente solicttamos se conceda el privilegio de patente de nvencidén a la
solicitud cn estudio o si el sefior examinador considera que subsisten razones
para objetar la presente invencién, rogamos expedir otro examen de fondo con
los debidos motivos y razones que sustenten su objecién con el fin de que
nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la
interpretacién de los articulos 45 de la Decisién 486 -el cual otorga la facultad al
examinadot para emitir los exdmenes de fondo-, 35 y 59 del Codigo Contencioso
Administrativo que seflala que: “babigndose dado oportunidad a los interesados para
excpresar sus opiniones, y con base en lax pruebar e informes disponibles, se tomard la decision
que serd motivada al menos en Jorma sumaria si afecta a particulares”y “{.) deberd proferirse
la decision definttiva. Esta se motivard en sus aspectos de becho y de derecho, y en los de
conventencea si es el caso”, respectivamente (El subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a esc despacho pronunciatse en relacién con todos
los argumentos presentados en cste memorial dando estricta aplicacién al
principio del debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Consttucién
Nacional

Sefiot Superintendente,

\t
< SILVANAMARIA LOPEZ INAZ

C.C. 22.468.787 de Barranquilla
T.P 147463 del CSJ
notificacionesf@clarkemodet.com.co
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ANEXO

Nuevo capitulo de reivindicaciones
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REIVINDICACIONES

1. Una composicién para controlar endoparidsitos en y sobre

animales, el cual comprende una combinacién de

(&) 0.5 a 5% p/v del enantidémero (18} del compuesto de

férmula (1)

CN
y SCF3
|
N
'
NC CH
CF3 3 O (I),

(B) 0.01 a 0.5% p/v de abamectina,

{(C)y 0.001 a 1% p/v de o-tocoferol,

(D) 5 a 30% p/v de un surfactante seleccionado del grupo que
consiste de éteres poliglicoles de aceite de castor y ésteres
de Acidos grasos de polioxietilensorbitan ¢ una mezcla de los
mismos, VY

(E) hasta 100% p/v de un solvente organico selecciocnado del
grupe gue c¢onsiste de monocaprilato de propilenglicol,
dicaprilato de propilenglicol, dicaprato de propilenglicol o

una mezcla de los mismos.

2. Una composicién de acuerdo con la reivindicacidn 1, ‘que
comprende 1,0 a 5% p/v de un compuesto de férmula (I), 0.1 a
0.5% p/v de abamectina, 0.001 a 1% p/v de a-tocoferocl, 10 a
20% p/v de dicho surfactante y hasta 100% p/v de dicheo

sclvente organico.



