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Act. 412 REPOSPRESRECU  Folios: 4

Re: Expediente No. PCT/ 10 — 074.436
Fase Nacional de Solicitud de patente PCT
“ACEITE DE GIRASOL CON ELEVADA
TERMOESTABILIDAD”
CONSEJO SUPERIOR DE INVESIGACIONES
CIENTIFICAS.
RECURSO DE REPOSICION

Actuando en mi calidad de apoderado de la sociedad CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS., domiciliada en Madrid, Espana, por medio del
presente escrito me permito manifestarle que, obrando dentro del término legal,
interpongo RECURSO DE REPOSICION ante el Superintendente de Industria y
Comercio, contra la Resoluciéon No. 62519 del 25 de Octubre de 2013, proferida por esa
Dependencia dentro del Expediente de la referencia y por medio de la cual, Negé la
Patente de Invencién denominada “ACEITE DE GIRASOL CON ELEVADA
TERMOESTABILIDAD”

OBJETO DE ESTE RECURSO

1.- Que se REVOQUE el Articulo Primero de la Resolucién No. 62519 del 25 de Octubre
de 2013, por medio del cual, se Niega la Patente de Invencién denominada “ACEITE DE
GIRASOL CON ELEVADA TERMOESTABILIDAD”

2.- Que en su reemplazo se dicte la Resolucién que CONCEDA Ia Patente de Invencion
denominada "ACEITE DE GIRASOL CON ELEVADA TERMOESTABILIDAD” a favor de
la sociedad CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS.

Este recurso se fundamenta en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: El 21 de Junio de 2010, se presentd solicitud de fase nacional de la Patente
de Invencién titulada “ACEITE DE GIRASOL. CON ELEVADA TERMOESTABILIDAD” a
nombre de la sociedad CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS,
solicitud a la que se le asigné el nimero de expediente 10- 074.436.
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ighgérimiento a la solicitud donde se solicita se allegue el documento de cesion.

TERCERO: Ei 20 de'Diciembre de 2010, dentro del término legal, mi poderdante dio

respuesta al requerimiento formulado.

CUARTO: El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial
No. 630 de 21 de Julio de 2011, y no se presentaron aposiciones a la solicitud.

QUINTO: Mediante oficio No. 7364 del 30 de Abril de 2013, se realizé un requerimiento a
la solicitud en aplicacion del articulo 45 de la Decision 486 de la Comunidad Andina de
Naciones.

SEXTO: E! 11 de Septiembre de 2012, dentro del término legal, mi poderdante dio
respuesta al requerimiento formulado, y presentd nuevas reivindicaciones.

SEPTIMO: Que mediante Resolucion No. 62519 de 25 de Octubre de 2013 el
Superintendente de Industria y Comercio Negé la Patente de Invencion denominada
“ACEITE DE GIRASOL CON ELEVADA TERMOESTABILIDAD”. Considera el
Superintendente que la solicitud de patente de invencién incumple con el requisito de nivel
inventivo, por lo cual, no puede ser concedida. Adicionalmente, considera:

“(...) En el presente caso, el producto reclamado en la solicitud no tiene nivel inventivo,
teniendo en cuenta que la reivindicacion 1 se refiere a; “aceite de emilla de girasol con
elevada termoestabilidad con un contenido de Acidos grasos saturados (acido palmitito y
acido esteérico)...” (...)

{...) Como se dijo anteriormente, el documento D1 es considerado el estado de la técnica
cercano a la invencién definida en la reivindicacién 1 porque divulga un aceite de semilla
de girasol con un determinado contenido de acidos grasos y util en industria de alimentos
en la que se requiere aceites con alta termoestabilidad (P4g. 3, lineas 34 a 37).

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacién 1 y el aceite de semilla de
girasol de D1 cosiste en el contenido de tocoferoles presentes en el aceite.

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 1 y el aceite de semilla de
girasol de D1 cosiste en el contenido de tocoferoles presentes en el aceite (...)

Ahora bien, teniendo en cuenta que el documento D2 se refiere a un contenido entre el 0%
y el 70% del total de tocoferoles en forma de gamma-tocofero! (reivindicacion 2) y un
contenido en delta-tocoferol superior al 75% del total de tocoferoles en el aceite
(reivindicacion 5) y a su vez, indica que la maxima actividad antioxidante in Vitro,
corresponde a beta-, gamma-, y delta-tocoferol, (Pag. 2, lineas 24 a 30); una persona
normalmente versada en la materia, incluiria los tocoferoles de D2 en el producto de D1
para llegar asi al objeto de la reivindicacion 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia
Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 24 no mencionan caracteristicas
inventivas adicionales, se considera que a las reivindicaciones tampoco tienen nivel
inventivo (...)"
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OCTAVOB,‘D’e acuerdo con lo anterior, considera el Despacho que la presente solicitud de
Pate %te ég Invencion carece de nivel inventivo conforme lo establecido en el articulo 18

3 (“’br ecusmn 486 de la Comunidad Andina de Naciones el cual establece:

“Articu_l5518.- Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo, si para una persona
del oficio normalmente versada en la materia técnica comrespondiente, esa invencién. no

hubiese resultado obvia ni se . hubiese derivado de manera evidente del estado de |a

técnica” (Subrayas fuera de texto).

Respetuosamente, los solicitantes no estan de acuerdo, con esta afirmacion del
Examinador, conforme a las siguientes consideraciones:

El Examinador afirma que la persona medianamente versada en la materia técnica
correspondiente combinaria el perfil de tocoferol de D2 (Es2233174) con el aceite de D1
(WO0O2000/074469) con el fin de producir un aceite que tiene aita estabilidad térmica. Esta
conclusién parece estar basada en la revelacion de D2 de que un contenido mas alto de
beta-, gamma-, y delta-tocoferol se traduce en una mayor actividad antioxidante, y la
revelacién de D1 de que un aceite que tiene un contenido mas alto de acidos palmitico y
estearico ofrece una elevada termoestabilidad. La termoestabilidad de los aceites
vegetales esta determinada por el grado de saturacion y ia presencia de sustancias con
propiedades antioxidantes. Por consiguiente, se dice que tanto D1 como D2 indican que el
perfil de acidos grasos y el perfil de tocoferol tienen efecto sobre la termoestabilidad.

Es necesario anotar, que D1 revela que, como el Examinador también ha indicado, el
aceite que tiene un elevado contenido de acidos palmitico y estearico posee una alta
termoestabilidad (pagina 4, lineas 15-19 de la solicitud publicada del PCT). Por tal razén,
la persona medianamente versada en la materia técnica correspondiente no modificaria
su perfil para obtener un aceite dotado de alta estabilidad térmica, por cuanto se dice que
ya tiene esa alta estabilidad térmica. ’

Por consiguiente, no hay incentivo en D1 para usar este tipo de aceite como punto de

partida para mejorar su termoestabilidad.

Ademas, es necesario poner de presente al Examinador que no resulta obvio para la
persona medianamente versada en la materia técnica correspondiente combinar los
perfiles de dos aceites diferentes. La razén es que la persona medianamente versada en
la materia técnica correspondiente sabe que cruzar plantas de girasol que tienen un perfil
con plantas de girasol que tiene el otro perfil no da lugar automaticamente a plantas de
girasol que tienen los dos perfiles. Por ejemplo, cuando una planta de girasol que tiene
alto contenido en &cido estearico se cruza con una planta de girasol que tiene alto
contenido de tocoferol, esto no se traduce automaticamente en plantas de girasol que
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,x,e;rﬂjgnialto contenido de acido estearico y tocoferol. Esto se debe al hecho de que a
"‘e:'ﬁuao estan involucrados genes eslabonados, principalmente cuando varios genes
estan implicados en la expresion de un perfil particular. Asi pues, no siempre se pueden
juntar con éxito los perfiles en la misma linea del girasol.

Tampoco es posible predecir cudles componentes tienen que estar presentes en cuanto
contenido para poder alcanzar el resultado deseado. En otras palabras, no se puede
predecir que el contenido de acidos grasos saturados tiene que estar entre 15-45%, el
contenido de acido oleico tiéne que estar entre 45-75%, y el contenido de gamma y delta-
tocoferol tiene que ser mayor de 85% para que se pueda obtener un aceite dotado de alta
estabilidad térmica. Puede muy bien ser que la presencia de tocoferol requiera, por
ejemplo, un contenido diferente de acidos grasos. Por ello, el contenido especifico de
acidos grasos, acido oleico y tocoferoles no resulta obvio.

Por consiguiente, la invencion reivindicada en realidad si posee nivel inventivo.

NOVENO: De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que la solicitud de patente de

Invencion cumple con los requisitos legales, solicito la concesiéon de la patente titulada

“ACEITE DE GIRASOL CON ELEVADA TERMOESTABILIDAD®, a nombre de ila

sociedad CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- Cédigo Contencioso Administrativo

2.- Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina de Naciones.

3.- Las demas normas concordantes.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogado
ubicada en la Carrera 13 No. 37-43 Piso 12 en Santa Fe de Bogota, D.C.

De Ustedes atentamente,

Luis Feti ilfo Gibsone
C.C. No. 79.397.879 de Bogota
T.P. No. 68.995 del C.S.J.
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