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Referencia : Expediente No. 02.090.222

Asunto : Solicitud de patente para: METABOLISMO DE

SUBTIPOS DE ALMIDONES Y LfPIDOS

Seolicitante ) : PENFORD AUSTRALIA LIMITED

Fecha solicitud : 7 de octubre de 2002

1. Yo, Emilio FERRERO, identificado como aparece al pie de

mi firma, actuando como apoderado en el asunto de 1la
referencia, atentamente solicito se efectiGe el examen de
patentabilidad de 1la solicitud en referencia segin 1lo
establecido en el articulo 44 de la Decieifn 486 de la Comisibn
de la Comunidad Andina. Para tal efecto presento junto con
este escrito el recibo No. 04-95,649 por valor de $177.000.00,
que corresponde a la tasa fijada segin lo dispuesto en la
Regolucidn No. 37323 del 30 de diciembre de 2003.

2. Ruego atentamente a la Sefiora Jefe se sirva ordenar que

se anexe este recibo, para que se efectlie dicho examen y se
continie con el tradmite de la solicitud.

Bogotd, 2 3 DIC 2004

Sefiora Jefe, C
i‘;ﬁ; Nﬂ

EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

@ COLO 13487 B41 001 5
?/m/.:ree/m-oooou/wncnnv

NI T. 860.041.367-3
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Fecha (¥D): 2834-10-23 16:147:28
Tranite : @11 PCT-PAVENT J79 FASE WACI 338 PETICION

Jepindencia: 2009 MIVISION BE WEEURS CREACTONES

seenk CONSIGMNACION xgtug

DEPOSITANTE TIFD PABD BANCO CUENTA No. PABD FECHA P8O Vr. PABD

CAVELIER ABDBADOS CONSIGNACION  BAMCD POPULAR  030-00110-4 278707 1371272004 51,017,500.00

thir ¢ 0 ¥ CEPT 0 HInk

c‘ RENTISTICO CONCEPT TOTAL CONCEPTO
1 30003-01-01 SOLICITUDES 114 PTC CAP-T1 EXANEW DE PATENTIBILID 177,000.60
TOTAL 1 5 177,000.00

SON:  CIEWTD SETENTA Y SIETE NIL PESDS

RECIBD BE CAJA AFLICADO AL EIPEDIENTE ho.
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Industria y Comercic

SUPERINTENDENCIA

4z gN
7V

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 02-90222

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION -
PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 543,
DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2004, EL TERMINO HABIL SENALADO

POR LA LEY EXPIRA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2004.

NOTA: Dentro del plazo de los seis (8) meses siguientes a partir de la fecha de
publicacién en la gaceta de Propiedad Industrial, debera solicitar y cancelar el
examen de patentablliidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 44 de la Decisién 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

Sl NO X

Cavera13No. 2700 Piso 5 y10
rac BT ek oo
Santa Fe de Bogoti D L. - Colombla
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Bogota, D.C.,

Doctor

EMILIO FERRERO

Penford Australia Limited

(Apoderado)

ASUNTO Radicacién 02-80222
Tramite 002
Evento 001
Actuacién 430
Ofiio .» -~ TT4k
Folios

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de
la Decision 488 de la Comisléon de la Comunidad Andina, se le comunica:

Documentos estudlados:

Los textos estudiados fueron la descripcion (Folios: 158 a 208) y las reivindicaclones
1 a 38(follos: 207 a 214).

La presente solicitud relvindica prioridad Australiana N° PQ6733 de 8 de abril de
2000 y cumple con lo establecido en los articulos 8, 10 y 11 de la Decisién 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina.

Objeto de Invencién:

La presente solicitud se refiere a un método para regular el metabolismo de los
carbohidratos y grasas en un individuo, que comprende el reemplazo de al menos el
5% de la ingesta de carbohidratos del individuo, por aimidén resistente y al menos el
10% de las grasas saturadas por grasas insaturadas. Adicionalmente se reclama la
composicion que comprende al menos 2g de almidén resistente y al menos 2g de
grasa insaturada, donde el aimiddn resistente constituye al menos un 5% del
contenido total de almiddn.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificé en la A23L 1/308.

Claridad de la solicitud:

El articulo 30 de la Decisién 488 de la Comisién de la Comunidad Andina establece que: “Las
relvindicaciones definirdn la maieria que se dessa proleger mediante la patente. Deben ser claras y
concisas y eslar enteramente sustentadas por Ia descripcién.

Las relvindicaciones padrén ser independieniss o dependientes. Una relvindicacion serd independients
cuando defina Ia maleria que se desea profeger sin referencia a otra relvindicacion anterior. Una
relvindicacin seré dependiente cuando defina la maleria que se dessa proleger refiriéndose a una
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reivindicacion anferior. Una relvindicacién que se reflera & dos o més relvindicacionss anteriores se
considerard una reivindicacion dependiente multiple.”

Las reivindicaciones 11, 12 y 38 reclaman métodos para producir una composicion
que comprende reemplazar cierta cantidad de almidones de la composicién con
almidén resistente y cierta cantidad de grasas saturadas de la composicién con
grasa no saturada.

Los métodos se definen por la secuencia ldgica de sus etapas y por las condiciones
a las cuales se efectian cada uno de ellas, asi que el indicar que se efectia el
reemplazo de un constituyente por otro, sin revelar las condiciones especificas, ni
una secuencia de etapas para el desamvllo de la formulacién no constituye
proplamente un método que se pueda diferenciar de cuaiquier otro método de
preparacién de comestibles existente en el estado de la técnica. La composicién
resultante puede ser diferente a lo conocido ( % de constituyentes) , pero el método
de preparacién (orden de adicién, incorporacién etc..) no va a ser diferente al método
en el que se emplean los ingredientes convenclonales (almidén no resistente, grasa
no Insaturada).

De acuerdo con lo anterior, las cldusulas en mencién no son claras a la luz del
articulo 30 de la Decision 486 de la comisién de la Comunidad Andina de Naciones.

Excepclones de Patentablildad:

El articufo 20 de la Decisidn 486 se esfablece: "No serdn pefoniables: a) ias invenciones cuya
expiotacién comercial en el territorio del Pals Miembro respectivo deba impedirss necesariaments para
proteger el orden pubiico o la moral. A esios efectos la expiolacién comercial de una invencién no se
considerard coniraria &l orden pablico o a la moral solo debido a la existencia de una disposicion legal
0 administrativa que prohiba o que regule dicha expiotacion; b) las invenciones cuya explotacién
comercial en el Pais Miembro respectivo deba Impedirse necesariamente para proleger la saiud o Ia
vida de Jas personas o de los animales, o para preservar ios vegeiales o el medio ambilente. A esios
efecios le explotacién comercial de una invencion no se consiierard coniraria a la salud o la vida de las
personas, de los animales, o para la preservacion de los vegelaies o del medio amblente stlo por
razdn de existir una disposicién legal o adminisirativa que prohiba o que regule dicha expiotacin; c)
las plantas, los animales y los procedimientios esenciaimente biolégicos para la produccion de planias
0 animales que no sean procedimientos no biolbgicos o microbioldgicos, d) los mélodos lerapéuticos o
quirtrgicos para el tratamiento humano o animal, asl como los méiodos de diagndstico aplicados a ios
seres humanos o a animales.”

Las reivindicaciones 1 a 10 y 26 a 30 reclaman métodos para regular el metabolismo
de carbohidratos y de grasas en un individuo, cuya aplicacién reduce el riesgo de
diabetes y obesidad. Dichos métodos consisten en 1a administraclén al paclente de
las composiciones conteniendo almidon resistente y grasas insaturadas. Siendo que
la aplicacién de los métodos reclamados resulta en la prevencién o tratamlento de
alguna patologia, éstos caen dentro del aicance del literal d) del articulo 20 de la
Decisién 486 y por ende constituyen materia no patentable.

Rollvlndlcaclones de uso:

El articuio 14 de la Decision 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina establece: “Los Pgises
Mbmbmsdmnpataninmlaalnvanm 568n de producio o procedimiento, en todos los

campos de la tecnologla, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean suscepiibles de
aplicacién indusirial”.

La reivindicacién 34 reclama una composicién para ser usada en un método de
tratamiento. Dado que no se caracteriza la composicién por sus caracteristicas
técnicas, si no por el uso que se le pretende dar, se encuentra que lo que reaimente
se pretende proteger es dicho uso, el cual estaria por fuera del campo de
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patentabilldad contemplado por el articulo 14.

Por otra parte, la reivindicacién 35 reclama expresamente el uso de una composicién
descrita para la fabricacién de un medicamento. Tenlendo en cuenta que la
Decislén 486 considera la proteccidn mediante patentes para invenciones de
procedimiento y de producto pero no contempla los usos, la materia reclamadaen la
clausula en mencién no seria patentable.

En cumplimiento del articulo 45 de la Declsién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta dlas
contados a partir de la fecha de la notificacién de la presente comunicacién. En caso
de no dar respuesta al presente requerimiento o si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesién, se denegaré la patente.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispyesto en el numeral 5.2, literal ), del
capitulo quinto del titulo pﬂmenrd? la Circular Unica N° 10 de 2001.

ALIX CARME CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la Divijioﬁ de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue nofificado por fijacibn en lista, de

fecha L 23 ;02

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO 2008-07-14
N*®: 1073 Cdédigo N*: 202083
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Bogota, D. C.

Doctor

Emilio Ferrero

{(PENFORD AUSTRALIA LIMITED)

ASUNTO: Radicacién No. 02-80222
Trimite 002
Evento 001
Actuacién . 430
OficioNo -° 1745
Follos 002

Como resultado de la biisqueda de anterioridad y con fundamento en el articulo 46 de la Decisién
486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

El articulo 46 de la Decisién 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina establece que: “La
oficina nacional competente podra requerir el informe de expertos o de organismos cientlficos o
tacnologicos que se consideren idoneos, para que emitan opinion sobre la patentabllidad de la
invencién. Asimismo, cuando lo estime convenients, podréa requerir informes de otras oficinas de
propiedad industrial.

“De ser necesario, a efeclos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina
nacional competente, el solicitante proporcionara, en un plazo que no excederi de 3 meses, uno
0 més de los siguientes documentos relativos a una 0 més de las solkcitudes exiranjeras
referidas total o parcialments a la misma invencin que se examina:

*...) copia de los resultados de ex4menes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto
a esa solicitud exiranjera;...

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo sefialado en el
presente articulo la oficina nacional competente denegaré la patente.”

Se realizd una bisqueda de anterioridades y en ella se encontrd como documento que afectaria la
patentabilidad del objeto de la solicitud colombiana el siguiente:

e ASP NG. Advances In Experimental Medicine and biology, 1987, Vol 427
paginas 201-210

Dado que el articulo mencionado es el resultado del examen de patentabilidad efectuado a la
soficitud exirajera que coresponde con la solicitud colombiana y hablendo sido Imposible la
consecucion de dicho documento, esta Oficina requiere que el solicitante proporcione en un plazm
que no excedera de 3 meses, |a copia del articulo mencionados anteriormente. Nos permitimos
recordarie que si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo sefialado la
oficina nacional competente denegaré la patents.
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Notifiquese el prasents oficio conforme a lo dispuesto en ol numeral 5.2, Iiteral e del capitulo quinto
(5), del titulo primero de la circularhica nimero 10 de 2001.

ALIX CARMENZA ZESPEDES DE .VERGEL
Jafe de la Divisidpyde Nuevas Creaciones

21 J0L 208
El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO
Nimero; 1074 Cédigo # 202063




