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RECURSO DE REPOSICION

REF: Expediente No. 02.112.778
Solicitud de privilegio de Patente para la Invencién titulada:
“COMPOSICIONES DE COMBINACIONES MARINAS Y EXTRACTOS DE
PLANTAS”
Solicitante: BENGT KRISTER OLSON

Yo, MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, domiciliada e
identificada como aparece al pié de mi firma, apoderada de la sociedad solicitante en el
asunto de la referencia, atentamente acudo a su Despacho con el fin de interponer
RECURSO DE REPOSICION (art. 50 C.C.A.) para que se revoque en su totalidad la
resolucién No. 15774 de mayo 31 de 2007, notificada por edicto desfijado el 5 de julio de
2007, como consecuencia de la revocatoria del auto No. 2376 notificado por fijacién en
lista del 16 de Febrero de 2007.

1. LA RESOLUCION No. 15774

La Superintendencia de industria y Comercio expidié la Resoluciéon No. 15774 por
la cual se niega la patente que fue solicitada el dia 12 de diciembre de 2002, para el
invento denominado: “‘COMPOSICIONES DE COMBINACIONES MARINAS Y
EXTRACTOS DE PLANTAS”, y radicada bajo el expediente N° 02.112.778.

2. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION No. 15774

La Resolucién 15774 establece en su articulo cuarto que, realizado el examen de
fondo se requiri6 al solicitante en los término del articulo 45 de la Decision 486, para que
presentara la respuesta a las observaciones relacionadas con la patentabilidad o




cumplimiento de los requisitos establecidos por la Decisién 486 para la concesion de la
patente y que no hubo pronunciamiento por parte del solicitante y, en consecuencia, es
procedente negar el privilegio de patente solicitado.

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Presento a su Despacho las siguientes consideraciones que justifican la
revocatoria de la Resolucion N° 15774 del 31 de mayo de 2007:

31 Improcedencia del Oficio No. 2376 notificado por fijaciéon en lista del 16 de
febrero de 2007.

El articulo 45 de la Decisién 486 establece textualmente lo siguiente: “Si la oficina
nacional competente encontrara que la invencién no es patentable o que no cumple con
alguno de los requisitos establecidos en esta Decisién para la concesién de la patente, lo
notificara al solicitante”. Por lo tanto, sélo si la invencién no es patentable o no cumple
con los requisitos establecidos en la Decision 486, es que la oficina nacional competente
debe notificar al solicitante para obtener una respuesta frente a las objeciones de
patentabilidad.

El Oficio 2376 resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente resuita
improcedente, toda vez que la solicitud de patente de la referencia si cumplia con los
requisitos de patentabilidad y la normas estipuladas en la Decisién 486 en sus
reivindicaciones 140, tal y como se demostrara mas adelante.

3.1.1 Sobre la patentabilidad de las reivindicaciones 1-19 y 21-40:

Este Despacho interpreté incorrectamente el literal b del articulo 15 de la Decision 486 y
concluyé que las reivindicaciones 1-19 y 21-40 reivindican parte aislada de material
biolégico existente en la naturaleza y que en consecuencia caen en la excepcion de
patentabilidad mencionada.

A este respecto, pongo de presente a este Despacho que la presente invencion se refiere
a una combinaciéon de extractos la cual no se encuentra como tal en la naturaleza.
Es decir, la presente invencién no se dirige a los extractos individuales sino a la
combinacién particular de los extractos (i), (i) y (iii) y dicha combinacién no ocurre
naturalmente para ser aislada. Asi entonces, los inventores de la presente invencién han
hecho un trabajo de investigacion y desarrollo de un producto (composicién) partiendo de
extractos de cartilago, antioxidantes hidrofilicos y antioxidantes lipofilicos que, constituye
un producto nuevo e inventivo para solucionar problemas de envejecimiento de la piel.

Teniendo en cuenta cual es el objeto de la presente invencién: proporcionar una
composicion tnica de extracto de cartilago, con una mezcla especial de extractos de




plantas, que produce una composicién efectiva para incrementar la sintesis de colageno
en la piel, asi como también una notable reduccion de la oxidacion mediada por radicales
libres en la dermis, es claro que la invencién se refiere a un producto y no es posible
afirmar que la misma caiga en la excepcion de patentabilidad referente a material
biolégico aislado de material existente en la naturaleza.

En consecuencia, la invencion reivindicada por mi representado si debe considerarse
como patentable toda vez que aqui se reivindica un producto, el cual segun el Manual
Andino de Patentes en su numeral 4.4.1 define como: “... substancias y composiciones

asi como entidades fisicas tales como articulos, mecanismos, sistemas, sistemas de
aparatos que cooperan entre si como combinacién de aparatos, etc.” (Subrayado fuera de
texto).

Adicionalmente, segun el Articulo 14 de la Decision 486:

“Los Paises Miembros otorgarén patentes para las invenciones, sean de
producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia,
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de
aplicacion industrial.” (Subrayado fuera de texto)

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que ese Despacho interpreté incorrectamente
el articulo 15 de la Decision 486 y por lo tanto el Oficio No. 2376 fue errdneamente
expedido ya que no es procedente en el tramite de la presente solicitud de patente.

Asi entonces, bajo los lineamientos del Articulo 14 de la Decision 486, es claro que el
mismo fue violado por ese Despacho al considerar la combinacion de extractos de la
presente invencién como no patentable, haciendo caso omiso a que se trata de una
invencion de producto, entendiéndose dentro del contexto de la presente solicitud, una
composicion.

Adicionalmente, teniendo en cuenta la autonomia con que cuenta ese Despacho en la
evaluacion de las solicitudes de patente, pongo de presente que el privilegio de patente
fue concedido a la solicitud europea correspondiente a la presente solicitud (EP 1 283
713), lo que prueba la novedad y nivel inventivo de la invencién aqui reivindicada.

Por ofro lado, resulta interesante como ese Despacho interpreta el articulo 15 b de la
Decisioén 486 para la evaluacién de diferentes solicitudes de patente relacionadas con el
empleo y/o produccién de extractos animales y vegetales. Por ejemplo, ese Despacho
concedié el privilegio de patente para la solicitud 96 42024 titulada “EXTRACTOS DE
CARTILAGO DE TIBURON QUE TIENEN ACTIVIDAD ANTICOLAGENOLITICA, ANTI-




INFLAMATORIA, ANTI-ANGIOGENICA Y ANTI-TUMORAL, PROCESO PARA
HACERLOS, METODOS DE USO Y COMPOSICIONES DE LOS MISMOS”. En dicha
invencion se usa el cartilago de tibur6n como materia prima para obtener un extracto de
éste mediante el proceso de la invencién (invencién de procedimiento), sin embargo ese
Despacho no consider6 que los cartilagos de animales sean material biolégico existente en
la naturaleza que pueda ser aislado y que, por lo tanto, no podria ser patentable. Por el
contrario, en la presente solicitud de patente, en donde se emplean los extractos de
cartilago de animales para producir una composicién nueva e inventiva, ese Despacho si
considera que son parte aislada de material biolégico existente en la naturaleza. De lo
anterior, se desprende que no existe un criterio unificado para la evaluacién de las
solicitudes de patente y, la concesién de patente para la solicitud 96 42024 sélo confirma
la equivocacién de su Despacho al clasificar como no patentable la composiciéon de la
presente invencion.

Por las anteriores razones, respetuosamente solicito a su Despacho revocar la resolucion
impugnada toda vez que el Oficio 2376 es improcedente en cuanto a las reivindicaciones 1
a19y21a40.

3.1.2 Falta de soporte descriptivo para las reivindicaciones 1 a 40.

La afirmacion de este Despacho sobre el soporte descriptivo tampoco resulta aplicable en
el presente caso de solicitud de patente, teniendo en cuenta que el efecto sinérgico de una
composicién debe ser verificable mediante test especificamente descritos en la
descripcion’ y, en la presente solicitud si se presentan los ejemplos de la pruebas
realizadas por mi representado para determinar el efecto de las composiciones
reivindicadas. Mas especificamente, en la pagina 11 de la descripcion se establece que:
“...la composicién de la presente invencién es capaz de aumentar la sintesis de colageno
por lo menos en un 35% como se determiné por el test del método A..., mas
preferiblemente al menos 75%.” y en el ejemplo 2, pagina 21 a 23, se presenta
especificamente el método A empleado y los resultados obtenidos en el incremento en la
incorporacién de prolina.

En el ejemplo 2, se describe el efecto de la composicién de la presente invencién en la
sintesis de colageno. Los resultados demuestran que los cultivos celulares que contienen
extracto de semilla de uva (que comprende antioxidantes hidrofilicos) y el extracto de
tomate (que comprende antioxidantes lipofilicos) tienen un efecto de disminucién de la
sintesis de colageno en un 25% con respecto al grupo control (no comprende extractos).
Los cultivos celulares que contienen el primer extracto (extracto de cartilago) y el extracto
de tomate (antioxidantes lipofilicos) mostraron un efecto de incremento en la sintesis de
colageno de 4% frente al grupo control. Los cultivos celulares que contienen el extracto de
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pescado (como extracto de cartilago) y el extracto de semilla de uva (antioxidantes
hidrofilicos) resultaron en un pequefio incremento en la sintesis de colageno.

Sin embrago, aun cuando en los cultivos celulares que contienen extracto de pescado
(como extracto de cartilago) se obtuvo un incremento en la sintesis de colageno, se
encontré6 sorprendentemente que la combinaciéon de los extractos de semilla de uva
(antioxidantes hidrofilicos), extracto de tomate (antioxidantes lipofilicos) y el extracto de
pescado (como extracto de cartilago), produce un incremento inesperado del 80% en la
sintesis de colageno.

Adicionalmente, en el ejemplo 3, se ensefia el efecto de la composicién sobre
fibroblastos humanos expuestos a radiacion UV, los métodos utilizados y los resultados
obtenidos para la actividad de la MMP-1 y la formacion de AGE, los cuales incluyen que
las células tratadas con FGT tienen la mitad (50%) de la actividad que las del control bajo
idénticas condiciones y que las células tratadas con FGT muestran una sorprendente
disminucién en el nivel de AGE (120% de disminucién en la concentracién de AGE
respecto a las células no tratadas e irradiadas).

Se demostré que la irradiacién UVA indujo la actividad MMP-1 en las células sin
tratar (control) en los estudios del primer y cuarto dia, confirmando la capacidad de
induccién de MMP-1 por UVA en fibroblastos cultivados. La actividad MMP-1 de las
células del grupo control aproximadamente duplicé el proceso de foto-envejecimiento.

Las células tratadas con extracto de semilla de uva y extracto de tomate
mostraron 34 a 58% de incremento en el nivel de MMP1 en los dias 1 y 4,
respectivamente. (Ver tabla 3y 3 a y figuras 2a y 2b.

Por ofro lado, la actividad de MMP1 se indujo en las células con extracto de
pescado (extracto de cartilago). La actividad de MMP-1 aproximadamente se triplicé y
cuadriplicé después de la exposicién en el dia 1 y en el dia 4, respectivamente.

Sorprendentemente, combinado el extracto de pescado con el extracto de semilla
de uva y el extracto de tomate, no se obtuvo un incremento en la actividad de MMP-1 en
las células expuestas a radiacion UV. Entonces, las células tratadas con la composicion
de la presente invencién tienen la mitad de la actividad de las células del grupo control

bajo idénticas condiciones.

Con base en lo anterior y contrario a los afirmado por ese Despacho, la materia

reivindicada en la presente solicitud de patente si cumple con el requisito de claridad

! Manual Andino de Patentes, numeral 4.2, pagina 35.




puesto que las reivindicaciones se presentan de forma clara y concisa y estian
enteramente soportadas por la descripcién.

3.1.3 Reivindicaciones de uso y método de tratamiento

Considero que, si bien las reivindicaciones 41 y 42 a 44 se refieren a un uso y a un método
de tratamiento y por lo tanto recaen en las excepciones de patentabilidad de los articulos
20d y 14 de la Decision 486, este hecho no puede afectar la improcedencia alegada del
oficio No. 2376 que objeta sin fundamento casi la totalidad de las reivindicaciones de la
solicitud, es decir las reivindicaciones 1-19 y 21-40, toda vez que dichas reivindicaciones
referentes a un producto se encontraban patentables y acordes a los requisitos de la
Decision 486.

Adicionalmente, considerando la revocatoria del oficio 2376, presento una solicitud de
modificacién del pliego reivindicatorio limitando su alcance, eliminado Ilas
reivindicaciones de método y uso y haciéndolo equivalente al concedido por la Oficia
Europea de Patentes, para que sobre él se realice el examen de patentabilidad.

4. CONCLUSION

El oficio No. 2376 debe revocarse por no ser procedente en el tramite de la presente
solicitud, ya que:

- En éste se interpret6 errébneamente el articulo 15 b de la Decision 486.

-y la materia reivindicada esta enteramente soportada por la descripcién tal y como lo

exige el articulo 30 de la misma Decision.

En consecuencia, debe revocarse la resolucion No. 15774 del 31 de Mayo de 2007,
basada en la expedicién de dicho requerimiento.

5. Habiendo quedado sustentada la improcedencia del Oficio No. 2376, solicito a su
Despacho que revoque dicho requerimiento y como consecuencia la resolucién recurrida
y continde con el examen de patentabilidad de la presente solicitud, teniendo en cuenta
que la invencién se refiere a una composicién que no se encuentra como tal en la
naturaleza y cumple con el requisito de claridad, para la invencién titulada
“COMPOSICIONES DE COMBINACIONES MARINAS Y EXTRACTOS DE PLANTAS”,

6. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundamento el presente recurso en las siguientes normas:
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e Articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.
o Articulo 14 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina
o Articulo 15 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina
s Articulo 30 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina

7. PETICION

Solicito a su Despacho que con fundamento en los hechos y normas citadas: Y

1. Se revoque la resolucion No. 15774 del 31 de mayo de 2007 en cuanto a la
negacién del privilegio de patente de invencién, como consecuencia de la revocatoria del
oficio No. 2376 notificado por fijacion en lista del 16 de febrero de 2007 cuya
improcedencia se fundamenta en este escrito.

2. Que como consecuencia de la revocacion, se continle con el estudio de
patentabilidad de la presente solicitud, basado en el nuevo pliego reivindicatorio gue con
solicitud de modificacion se presenta concomitantemente con este escrito.

8. PRUEBAS

Solicito que se tengan como tales, los documentos contenidos en el Expediente
No.02.112.778 de la referencia, en el que se presento la solicitud de privilegio de patente
para la invencién titulada “COMPOSICIONES DE COMBINACIONES MARINAS Y
EXTRACTOS DE PLANTAS” a nombre del sefior BENGT KRISTER OLSON.

9. NOTIFICACIONES

Las recibiré en la Secretaria de su Despacho y en mi oficina en la Calle 94 A No. 7 A-09,
teléfono 610 7420.

10. ANEXOS
Solicitud de modificacién

Nuevo pliego reivindicatorio limitado
Recibo de pago correspondiente a la modificacion de la presente solicitud.
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FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

Numero  39°779.654 TPA

Teléfono:
E-mail: .
Nombre: MARGARITA CASTELLANOS A. IDENTIFICACION
REPRESENTANTE
O APODERADO Direccion: CALLE 94A No. 7A-09 cc. [x] NT [
Teléfono: 61074 20 Fax:610 07 06 ce. [ oo []
E-mai: info@castellanosyco.com Cual
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mComprobante de pago de la tasa.
DPoderes si fuere el caso, junto con ia sustitucién de los mismos a mi favor.

Documento que acredita la existencia y representacion legal de las partes, cuando sean personas juridicas
mNuevo capitulo reivindicatorio
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REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Una composicién que comprende:

i) Extracto de cartilago obtenido por degradacion enzimatica proteolitica, en donde
los extractos comprenden un glicosaminoglicano, o formas sintéticas de un
glicosaminoglicano extraibles de cartilago por degradacion enzimatica proteolitica.
ii) Un extracto que comprende antioxidantes hidrofilicos, en donde los extractos
comprenden antioxidantes hidrofilicos seleccionados del grupo de polifenoles y sus
esteres, o formas sintéticas de polifenoles y sus esteres extraibles de las semillas de
uva; y

ii) licopeno o un extracto de tomate que contiene licopeno, en donde los
antioxidantes hidrofilicos y el licopeno estan presentes en una proporcion peso a
peso de 1:1 a 200:1.

2. Una composicion de acuerdo la reivindicacién 1, en donde el extracto de cartilago
y los componentes extraibles del cartilago, comprenden glucosaminoglicanos
seleccionados del grupo y consistentes en un éster de condroitina, un éster de
queratano, acido hialurénico o un éster del mismo, un éster de dermatano, heparina,
un ester de heparan, epimeros y polimeros de estos, cada uno de estos puede estar
unido a un péptido.

3. Una composicion de acuerdo con [a reivindicacion 2 en la cual los
glucosaminoglicanos, son seleccionados a partir de un grupo consistente en
condroitina-4-sulfato, condroitina-6sulfato y suifato de queratano, cada uno de los
cuales puede estar unido a un péptido.

4. Una composicién de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes
gue contiene menos del 1 % peso/peso de colageno, preferiblemente menos que el
0.5%, particularmente preferible menos del 0.1 % y siendo lo mejor que esté libre de

colageno.

5. Una composicién de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
en donde el extracto que contieneantioxidantes hidrofilicos se obtiene de semilla de
uva.

6. Una composicion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones
precedentes, en la cual uno o mas antioxidantes hidrofilicos son extraidos del grupo
consistente de corteza de pino, Vitis vinifera, Camelia sinensis, Aesculus
hippocastanum, Gingo biloba, Cardus marianum, Vaccinium myrtillus, Silybum
marfanum.
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7. Una composicion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones
precedentes, en la cual uno o mas antioxidantes hidrofilicos contienen un
procianidol oligomérico.

8. Una composicién de acuerdo con la reivindicacion 1, en la cual el extracto de
tomate ademas comprende un carotenoide seleccionado del grupo consisténte de oc-
caroteno, B-caroteno, y-caroteno, d-caroteno, zeaxantina, criptoxantina, luteina y

xantofila.

9. Una composicion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones
precedentes, que contiene cerca del 0.1 al 5%, pesolpeso de licopeno,
preferiblemente del 0.2 al 4% de licopeno, tal como 0.3 a 2% de licopenq, mas
preferiblemente de 0.3 a 1 % de licopeno, particularmente entre 0.3 y 0.8% , tal como
0.3 2 0.6% de licopeno.

10. La composicion de acuerdo con la reivindicacion 1, en donde el extracto de
tomate comprende 5 — 12% de licopeno; 1-15% tocoferol; 0.05-0.15% B -caroteno;
0.5-0.75 fioteno; y 0.5-0.55% fitoflueno.

11. Una composicion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones
precedentes, que contiene menos que 0.025% de B-caroteno, preferiblemente

menos del 0.02% de B -caroteno, particularmente menos de 0.01 % de 8 -caroteno.

12.  Una composicion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones
precedentes, en la cual el extracto de cartilago obtenido por degradacion
enzimatica proteolitica o formas sintéticas de los compuestos extraidos de la
degradacion enzimatica proteolitica del cartilago y los antioxidantes hidrofilicos,
estan presentes en una relaciéon peso/peso en el rango de 2:1 a 100:1.

13.  Una composicién de acuerdo con la reivindicacion 5 que contiene, 0.25-15
mg de licopeno y 2.5-100mg de extracto de semillas de uva.

14. Una composicién de acuerdo con la reivindicacién 5 que comprende 1-2.5
mg de licopeno y 10-25 mg de extracto se semillas de uva.

16.  Una composiciéon de acuerdo con la reivindicacién 13 que contiene 1-2.5mg
de licopeno, 5-50mg de extracto de semillas de uva y 50-200mg de extracto de

cartilago.

16. Una composicion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones

Y



anteriores, que contiene:

i) 20-40% de extracto de cartilago peso/peso,
ii) 1-10% de extracto de semillas de uva peso/peso; y
i) 1-10% de exiracto de tomate peso/peso.

17. Una composicién de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16
que ademas comprende extracto de Acerola.

18. Una composicion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones
anteriores, que contiene

100-110mg de extracto de pescado (como extracto de cartilago)

95 -105 mg de extractos de plantas

25-35 mg de extracto de Acerola

60-90 mg de celulosa microcristalina

3.5-4.5 mg de didxido de silicio

En la cual el extracto de plantas, contiene procianidol oligomérico y licopeno y el
extracto de pescado cartilago que contiene glucosaminoglicanos.

19. Una composicioén de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
que contiene:

100-110mg de extracto de pescado (como extracto de cartilago)
95-105mg de extractos de plantas

60-65mg de inulina

25-35mg de acido ascorbico

10-20mg de gluconato de zinc

10-15mg de diéxido de silicio

En la cual el extracto de plantas, contiene procianidol oligomérico y licopeno y el
extracto de pescado comprende glucosaminoglicanos,

20. Una composicion de acuerdo con cualquiera la reivindicacion 5, en la cual
el extracto de semillas de uva esta formulado para descarga lenta y el
licopeno esta formulado por descarga normal.

21. Una composicion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones
precedentes, para uso como un producto cosmético oral, un alimento o suplemento
alimenticio, un farmaco o un dietética.



22. Una composicion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones
anteriores, en donde la formulacion es formulada como tabletas, polvos, granulos,
capsulas, sobres, soluciones, suspensiones, ténicos o jarabes.



