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Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45
de la Decisidn 486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

1.1. Capitulo descriptivo: Folios 20 a 51 tal y como fueron presentados.
1.2. Capitulo reivindicatorio: Folios 52 a 58 tal y como fueron presentados.
1.3. Figuras. Folio 59

1.4.Prioridad: Folio 1 EP 00115272,7 14-07-00

1.5. Respuesta del solicitante: Folios 109 a 126

1.6. Nuevo capitulo reivindicatorio: Folios 128 a 129

2. Objeto de la invencién

Titulo de la solicitud: Lipidos de dieta para mejorar la piel y el pelaje de mascotas.
Folio 1.

Objeto de la invencion: El objeto de la presente solicitud de patente de invencién
se refiere al uso de una fuente de lipidos de dieta que contienen acidos grasos
antimicrobianos para la preparacion de una composicidn de alimento disefiada
para mejorar 6 mantener la salud de la piel y/o la calidad del pelaje de las
mascotas.

Reivindicaciones 1 a 6
Un método para el mejoramiento cosmético de la salud de la piel y/o la calidad del
pelaje de una mascota.

Reivindicaciones 7 a 8
Una composicién de alimento para mascotas.
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La solicitud menciona que no hay datos respecto al efecto de la concentracién
aumentada inducida nutricionalmente de acidos grasos para una proteccion
aumentada contra el crecimiento de patdégenos, es decir, incrementar el nivel de
acidos grasos antimicrobianos en la epidermis 6 en la piel por medio de la
nutricién. Por lo tanto la presente solicitud plantea el uso de una fuente de lipidos
de la dieta para la preparacion de una composicién de alimento disefiada para
mejorar o mantener la salud de la piel 6 la calidad del pelaje en una mascota al
regular la concentracién de acidos grasos antimicrobianos en la epidermis del
animal.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificé en la IPC A23K 1/16.
3. Excepcion a la patentabilidad (articulo 20 D486 literal a)-d))

El método para el mejoramiento cosmético de la salud de la piel y/o la calidad el
pelaje en una mascota se considera un meétodo de terapéutico para tratamiento de
mascotas el cual no es patentable segun el articulo 20. De la Decisién 486.

Si bien es cierto que la reivindicacién 1 contiene el término “cosmético” esto no
demuestra que no se pueda clasificar como un método terapéutico; pues los
métodos terapéuticos no sélo implican la curacion de enfermedades o mal
funcionamiento del cuerpo, sino que también incluyen los tratamientos
profilacticos o preventivos. De modo tal que el suministro de un alimento que
contenga acidos grasos con actividad antimicrobiana, claramente se refiere a un
tratamiento preventivo contra el crecimiento de bacterias patdgenas 6 la finalidad
referida como “prevenir 6 regular el crecimiento de patdgenos cutaneos y la
microfiora responsable de la generacién de los olores de la superficie corporal y
pelaje” (folio 116).

Igualmente, segun el Manual Andino:

“Una consideracion igualmente importante es la distincion entre métodos terapéuticos y métodos
cosméticos. Los métodos cosméticos estdn asociados solo con efectos estéticos y pueden ser objeto
de patente. Sin embargo en ocasiones, un método cosmético puede tener una etapa de tratamiento

terapéutico; en este caso, no serd patentable a menos que puedan disociarse las etapas
mencionadas y por ende los efectos logrados en cada una de ellas.”

De modo tal que el método reivindicado en la presente solicitud tampoco se
puede considerar un método cosmético debido a que la “etapa de suministrar” se
seria la misma etapa tanto en su aplicacidbn cosmética como en su aplicacion
terapéutica. Y el aparente mejoramiento del pelaje de las mascotas es solo la
consecuencia inevitable de la actividad antimicrobiana de los acidos grasos
utilizados. En consecuencia el método de las reivindicaciones 1 a 6 no puede ser
patentable.

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (articulos 14 y 21 D
486)

Desde otro punto de vista el método de las reivindicaciones 1 a 6 no representa
un método propiamente dicho. Pues un método 6 proceso es definido por una
secuencia légica de etapas 6 pasos que conducen a la fabricaciéon de un producto
gue reviste una forma tangible. Y resulta evidente que la llamada “etapa” de
“suministrar como alimento” no conduce a la fabricacién de un producto con una
forma tangible. Mas bien el método reivindicado se refiere al uso de una
formulacién de alimento para mascotas. Lo cual no es patentable a partir dei
articulo 21 de la Decision 486.
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5. Determinacion del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de la prioridad de la solicitud internacional PCT es 14
de Julio de 2000, se realizd la blUsqueda en el estado de la técnica y se
encontraron los documentos relacionados a continuaciéon, que pueden afectar la
patentabilidad del objeto de la presente solicitud:

. Fecha de
o]
N° | Documento Titulo publicacién
Dietary supplement for preventing or reducing shedding
D1 | US5965153 by animals 1999-10-12
D2 | US4208429 Coat conditioning method ca:tg composition for dogs and 1980-06-17
D3 | WO9966804 Use of oils having a high /iggs acid content as an animal 1999-12-29
Pig appeasing pheromones to decrease stress, anxiety
D4 | US6077867 and aggressiveness 2000-06-20
Dermatological wound healing compositions and Mo
DS | US5602183 methods for preparing and using same 1997-02-11
D6 Libro Tecnologia de cereales y oleaginosas 01-1992

6. Analisis de patentabilidad (articulo 14 D486)

6.1. Novedad (articulo 16 D486)

La presente solicitud de patente divulga una composicién que comprende: al
menos 0,02% de acido palmitoleico y al menos 1.0% de acido laurico.

El documento D4 divulga una composicion basica de feromonas que comprende
acido caprico, acido laurico, acido miristico, acido palmitico, acido palmitoleico,
acido oleico, acido linoleico y derivados de los mismos. En una realizacion
preferida de la invencion se tienen una composicion que comprende entre 2.8% y
8.7% de &cido laurico y entre 7.5% y 13.8% de acido palmitoleico.

Es evidente que D4 ya habia divulgado una composicion que incluye acido laurico
y palmitoleico en las mismas proporciones que contempla la presente solicitud. En
consecuencia la composicion de la presente solicitud carece de novedad a partir
de D4 pues este documento ya habia divulgado una composicién con los mismos
elementos en las mismas proporciones.

Es importante aclarar que una composicion es caracterizada por sus
componentes y las proporciones de estos, de modo tal que la aplicacion final de la
composicién, en este caso “‘como alimento para mascotas” no se puede
considerar una caracteristica que haga novedosa la materia de las
reivindicaciones 7 y 8. Estas reivindicaciones simplemente presentan la
combinaciéon conocida de dos compuestos conocidos.

Es el momento de aclarar que segun el articulo 21 de la Decisidbn 486 “los
productos y procedimientos ya patentados comprendidos en el estado de la
técnica no seran objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un
uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

6.2.Nivel inventivo (articulo18 D486)

Tal como se argumento anteriormente el documento D4 divulga una composicién
que incluye los mismos elementos y las mismas proporciones que la composicién
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de la solicitud en estudio. Por lo tanto una aplicacién diferente de la misma
composicion resulta obvia para un técnico medio en la materia y carece de nivel
inventivo.

Pero no solo D4 divulga la combinacién de acido laurico con acido palmitoleico. El
documento D5 también sugiere abiertamente tal combinacién en una composicién
terapéutica. Y D3 por su parte divulga claramente la combinacion de acido laurico
y acido palmitoleico y se divulga su efectividad contra bacterias. Es importante
anotar que el documento D3 afecta directamente el nivel inventivo de la
composicion de la presente solicitud aunque no mencione los problemas de olor
en la piel de las mascotas. Pues un técnico medio en la materia sabe que una de
las principales causas de mal olor en la piel de las mascotas es debido al
crecimiento de bacterias. Y con la aplicacidn de acidos grasos (especificamente la
combinacién laurico-palmitoleico como lo divulga D3) se podria evitar el
crecimiento bacterial y por consiguiente el mal olor.

Los documentos D1 y D2 por su parte hacen referencia a métodos vy
composiciones que incluyen acidos grasos. Especificamente se divulgan
composiciones y métodos para mejorar el pelaje de perros y gatos e incluyen la
presencia acidos grasos a partir de por ejemplo, aceite de soja (en D1). Entonces
la aplicacion 6 el uso de acidos grasos en el mejoramiento del pelaje de la
mascotas ya habia sido divulgado en D1 y D2 y mas que divulgado, es una
aplicacién ampliamente conocida para un versado en la materia, debido a la
actividad antimicrobiana de éstos acidos grasos, descrita desde Bibel 1989, folio
22 de la descripcion de la presente solicitud.

Asi las cosas una persona medianamente versada en la materia podria formular
una composicion que comprenda acido palmitoleico y acido laurico a partir de las
ensefianzas de D1 y D3, D2 y D3, D4 y D3, D4 y D5 6 D5 y D3. Modificar
simplemente las proporciones de cada componente, esperar una actividad
antimicrobiana y en consecuencia un mejoramiento en el pelaje de las mascotas.
Por lo tanto la composiciéon de la presente solicitud de patente no solo carece de
novedad a partir de D4, sino que ademas se deriva de manera obvia del estado
de la técnica y definitivamente carece de nivel inventivo.

7. Aplicacion industrial (articulo19 D 486)

Por ultimo el método de las reivindicaciones 1 a 6 no es susceptible de aplicacion
industrial, pues no se puede aplicar y reproducir industrialmente. Lo cual resulta
coherente con lo anteriormente expuesto sobre método de tratamiento y uso;
pues ellos no son susceptibles de aplicacién industrial.

8. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante reitera en varias ocasiones que “...los aceites de cartamo, oliva,
soya... no contienen ningin acido graso con menos de 14 carbonos...” sin
embargo segun la tabla de la anterioridad D6 el aceite de soya tiene un 0.2% de
acido laurico. Lo cual desvirtua la afirmacién del solicitante. Asi las cosas; D1
también divulga combinaciones de acido laurico y acido palmitoleico.

Se estudiaron todos los argumentos expuestos.
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9. Conclusion

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados
asi:

N° Documento N° Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 US5965153 1-8 Nivel inventivo

D2 US4208429 1-8 Nivel Inventivo

D3 WO09966804 1-8 Nivel Inventivo

D4 USe077867 1-8 Novedad y Nivel Inventivo
D5 US5602183 1-8 Nivel Inventivo
| Dé cle_irzraoléalicglzggifogzs 1-8 Nivel Inventivo

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de
sesenta dias contados a partir de la fecha de notificaciéon de la presente
comunicacion. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a
pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion, se
denegara la patente.

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

ALIX CARMENZA/CESPEDES DE VERGEL
Jefe de Division de Nuevas Creaciones
E! anterior requérimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha

\\ 7
WBSET. 2008

. EXAMINADOR TECNICO
CONCEPTO TECNICO No. 2588 Codigo No.202085




