Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ResoLucion No: 74815

Por la cual se deniega una patente de invencion
Rad.PCT/07-093657

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del
articulo 3° del Decreto 4886 de 2011,y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 11 de septiembre de
2007, con el N° 07-093657-00000-0000, por la sociedad Bayer Animal Health GMBH, entr6 a
fase nacional la solicitud de patente de invencion titulada “AGENTES
ENDOPARASITICIDAS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2006/001759
del 27 de febrero de 2006. '

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N° 590 del 31 de marzo de 2008, sin que se hubieran presentado oposiciones por
parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 07700 y notificado por
fijacidn en lista el 16 de mayo de 2012 se requiri6 a la solicitante en los términos del articulo 45
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a
las observaciones de caracter técnico visibles a folios 72 a 76 del cuaderno administrativo,
relacionadas con ia patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta
Decisién, para la concesion de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 07-093657-00007-0000 del
24 de septiembre de 2012, respondié oportunamente el requerimiento formulado, presentd
cambio de titulo a: "UNA COMPOSICION PARASITICIDA QUE COMPRENDE COMO
AGENTES ACTIVOS EMODEPSIDO Y PRAZIQUANTEL O EPSIPRANTEL Y 1,2-
ISOPROPILIDENGLICEROL COMO SOLVENTE", el cual cumplié con los requisitos legales
y presentd nuevas reivindicaciones 1 y 2 (Fl. 91) que reemplazan las originalmente
presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo.
Se aceptd el nuevo capitulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las
prescripciones contenidas en el articulo 34 de la Decision 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por la
Comision de la Comunidad Andina “Los paises miembros otorgaran patentes para las
invenciones, sean de producto o de procedimignto, en todos fos campos de la tecnologia,
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceplibles de aplicacién industrial.”

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1y 2 contenidas en el folio 91, no cumplen con el
requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invencién.
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El objeto de la invencién consiste en la necesidad de agentes que puedan ser aplicados
externamente sobre la piel o pelaje de un animal, con una buena permeabilidad que
contienen un emodepsido y praziquantel o epsiprantel y 1,2-isopropilidenglicerol como
disolvente y un método para prepararlos.

6.2 Determinacion del estado de la técnica.
El estado de la tecnica se determiné con base en la fecha de presentacion de la solicitud de

prioridad: 11 de Marzo de 2005 Consultadas las fuentes de informacién con las que se
cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacion*

D1 | US2003125244 Endoparasiticidal agents 3/Julio/2003 |

Dermal treatment of worm diseases 3/Marzo/1992
in cats with praziquantel

D2 US5093334

El documento D1! divulga (Pagina 1, Parrafo 1) composiciones transdérmicamente
administrables que comprenden, depsipéptidos ciclicos depsipéptidos ciclicos por sf solos (

st

' donde Z: N-morfolinil, amino, mono- o dimetilamino (Pagina 4-5,
Parrafos 45-48)) o como una mezcla con otros compuestos activos {Prazinguatel (Pagina 7,
Parrafo 91)), y que estas composiciones son adecuados para la administracién tépica en

animales.

El documento D2? divulga {(Columna 1, Renglones 9-11) una composicién para combatir
enfermedades vermiculares de gatos que usan como principio activo prazinguatel en
solventes particularmente adecuados para la preparacion de estos agentes (Columna 2,
Renglones 52-53) (Glicoles (Columna 2, Renglones 56-58), en el documento (Columna 1,
Renglones 65-67) se divulga el contenido de praziquantel en concentraciones de 0.1 a 20 por

1http:fworldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
DB=EPODOC&I=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20030703&CC=US&NR=2003125244A
1&KC=A1

2http:/iworidwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
DB=EPODOCE&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19920303&CC=US&NR=5093334A&KC
=A
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ciento en peso.
6.3. Nivel Inventivo.

Segln lo dispuesto en el articulo 18 de la Decisidn 486: “Se considerard que una
invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la
materia técnica correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese
derivado de manera evidente del estado de /a técnica”,

En el presente caso, la composicidn reclamada en la solicitud no tiene nivel inventivo,
teniendo en cuenta que la reivindicacion 1 se refiere a: “Una composicién que comprende
como compuestos activos, (a) de 0,5% a 5% en peso de emodépsido y (b) de 5% a 10% en
peso de praziquantel o epsiprantel, y (c) de 80% a 90% en peso de un solvente en donde el
solvente es 1 ,2-isopropilidenglicerol y en donde el contenido de agua en la composicion es
méximo 1% en peso” (Fl. 91).

La tabla siguiente presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas esenciales de la
solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacién 1, y las reveladas en D1 y D2, que
representan el estado de la técnica:

Comparacién de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

Caracteristicas Esenciales D1 02

Una composicién que comprende: Agentes que contiznen; Agentes que contienen:

0,5% a 5% en peso Emodépsido jf;m

pg
0’3}{‘& AL No se menciona.
0 °$ TJ7'° Z: N-morfolinil, amino, mono- o

dimetilamino 0.0001-20% en peso

Praziquantel en un

5% a 10% en peso de Praziquantel Sugiere la adicion de Praziquantel rango 0.1 2 20 % en
o Epsiprantel peso

G
o

AL B e

Como disolvente 1,2-
isopropilidenglicerol en cantidades

80% a 90% como solvente 1,2- Como disolventes los

isopropilidengticerol, licoles.
propticeng entre 80-95%. 9
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méaximo un centenido en agua del

No contiene agua. Puede llevar agua.
1% en peso. g ¢

Como se dijo anteriormente, los documentos D1 y D2 son considerados el estado de la
técnica cercano a la invencion porque:

D2 divulga una composicidon para combatir enfermedades vermiculares de gatos que usan
como principio activo prazinquatel (Columna 1, Renglones 9-11) en solventes particularmente
adecuados para la preparacion de estos agentes tales como los glicoles (Columna 2,
Renglones 52-53 y 56-58), en donde el contenido del praziquantel se encuentra en el rango
de 0,1 a 20 por ciento en peso {Columna 1, Renglones 65-67).

La diferencia de los agentes reclamados en la actual solicitud definida en la reivindicacion 1
con las formulaciones de D2, consiste en que en el agente de la actual solicitud se utiliza el
emodépsido como ingrediente activo adicional y como disolvente se especifica el 1,2-
isopropilidenglicerol.

El efecto técnico que logra la diferencia consiste en que se obtiene una formulacion para
administracion tépica que contiene simultdneamente praziquantel o epsiprantel con un
emodeépsido, con buena estabilidad y penetracién en la piel o pelaje de un animal, para
actuar contra un amplio espectro de endoparasitos.

El problema técnico objetivo planteado en esta solicitud consiste en como obtener una
formulacién para administracién tépica con buena estabilidad y penetracion en fa piel o
pelaje de un animal, para actuar contra un amplio espectro de endoparasitos, que contenga
simultaneamente praziquantel o epsiprantel con un emodépsido.

Por su parte D1 divulga (Pag. 1, Parrafo 15) una composicién para administracion topica, con
una buena penetracion y estabilidad (Pag. 1, parrafe 0012) que comprende depsipéptidos

pasatel

ciclicos por si solos ( ¢ | donde Z: N-morfolinil, amino, mono- ©
dimetilamino (Pags. 4-5 , Parrafos 45-48)) solos o en combinacion con otros compuestos
activos que actlan como endoparasitos endogenos entre ellos el Prazinquatel (Pag. 7 ,
Parrafo 91) los cuales generan un efecto sinérgico, donde las concentraciones de los
compuestos activos es 0.0001-20% en peso (Pag. 7 , Péarrafo 92), y comprende un
disolvente tal como 1,2-isopropilidenglicerol en cantidades de entre 80-95% (Pag. 7 ,
Parrafos 88 y 89).

Pagina 4 de 6
Al contestar favor indique el nirmero S Sede Centro: Carrera 13 No, 27-00 pisos 2, &, 7 y 10 PBX: 5870000
de radicacién que se indica a continuacion: Sede CANM: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Cod Verificacion: 1519118989 Call Center 5920400. Linea gratuita Nacional 01_800-910155

Web: waww. 5ic.gov,co e-mail; contactenos@@sic.gov.co
Bogata D.C. Colombia



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REsoLUCION NO: 74815
Por la cual se deniega una patente de invencion

Rad.PCT/07-093657

Por lo tanto la persona del oficioc medianamente versada en la materia, habria inferido sin
mucho esfuerzo de su parte incorporar en la formulacién divulgada en D2, un activo adicional
tal como el emodépsido y un disolvente tal como el 1,2-isopropilidenglicerol segun lo
sugeride en D1, con el fin de obtener el agente reclamado en fa reivindicacién 1 con una
buena estabilidad, y penetracion en la piel o pelaje del animal para actuar contra un amplio
espectro de endoparasitos. Por lo cual a la luz de D2 con D1 el objeto de la reivindicacion 1
se considera obvio. '

Puesto que la reivindicacién dependiente 2 no menciona caracteristicas adicionales, se
considera que tal reivindicacion tampoco tiene nivel inventivo,

Frente a los argumentos dados por la solicitante, esta oficina sefiala:

e En funcién del nuevo pliego reivindicatorio, se descarta el documento D3.

* Con respecto al argumento de la solicitante cuando sefiala que se realizé el nivel
inventivo con 3 documentos, esta oficina indica que en ningun momento se realizd una
combinacion de los 3 documentos presentados en el examen de patentabilidad,
claramente se indico gue con la combinacién de las ensefianzas de D2 con D1 o D3
con D1, llevarian a una persona medianamente versada en la materia obtener un
agente como el de la invencién.

* Los argumentos técnicos presentados por la solicitante para D2, estan enfocados en
la identidad de las ensefianzas de D2 con la invencién, se le recuerda y reitera al
solicitante, que se reconoce la novedad a la solicitud mas no el nivel inventivo puesto
que las ensefianzas de D2 con D1, llevan a una persona medianamente versada en la
materia obtener un agente como el de la invencidn.

» Con respecto a D1, si bien es cierto que el solvente empleado en los ejemplos es una
mezcla de isopropilidenglicerol y alcohol bencilico, se recuerda a la solicitante que en
el mismo documento ya se sugiere que otra de las alternativas es emplear solo el
isopropilidenglicerol, por lo cual esta ensefianza es suficiente para que una persona
utilice este solvente y por tal razdn no es inventiva.

* Con respecto a las objeciones de la solicitante para D1 a D3 en cuanto al contenido de
agua, en la respuesta dada por el solicitante se esta dejando claro que el agua tiene
un efecto negativo sobre el 1,2 isopropilidenglicerol y mas cuando este solvente es
higroscépico, en D1 al no divulgar que la composicién contiene agua, esta indicando
que el contenido de agua es 0% por lo que entra en el rango que indica la solicitante
{(donde ef contenido de agua en la composicién es méximo 1% en peso), ademas al no
contener agua, en D1 se esta asegurando que no se presente la descomposicion del
1,2 isopropilidenglicerol en la composiciéon; en D2 y D3 se divulga que los solventes
empleados puede ser agua y 1,2 isopropilidenglicerol(D2)/glicoles(D3) pero en
ninguna parte se menciona una combinacion de estos, por |0 que es evidente que lo
divulgado en D2 y D3 indica que si se emplea el 1,2 isopropilidenglicerol como
solvente, se usaria solo.

Pagina 5de 6
Al contestar favor indique el numero S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
de radicacién que se indica a continuacion: Sede CAN: Av, Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Cod Verificacion: 1519118989 Call Center 5920400. Linea gratuita Nacional 01800-810165

Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@siC.oov.co
Bogota D.C. Colombia



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REsoLUcION NO: 74815
Por la cual se deniega una patente de invencion

Rad.PCT/07-093657

En conclusién, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtdan de
manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de
Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencion a la creacién titulada “UNA
COMPOSICION PARASITICIDA QUE COMPRENDE COMO AGENTES ACTIVOS
EMODEPSIDO Y PRAZIQUANTEL O EPSIPRANTEL Y 1,2-ISOPROPILIDENGLICEROL
COMO SOLVENTE".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucién a la Sociedad Bayer
Animal Health GMBH, entregandole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede
el recurso de reposicién, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podra ser
interpuesto en el momento de la notificacion o dentro de los cinco 5 dias habiles siguientes a
ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, D.C., el 30 Nov 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

R~

PABLO FELIPE ROBLED TILLO

Doctora X
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
clientes@cavelier.com; cavelier@cavelier.com

Elabors: Jhonattan Sanchez Sanchez ™
Revisé: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo ¥
Revisd: Jose Luis Salazar Lopez ¥
Aproba: Jose Luis LondoNo Fernandez
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