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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 11-97312- -8 FECHA: 2012-12-21 09:28:06

DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO |
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y I FOLIOS: 5

ACT: 519 PRESENTACION

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogota, D.C.,
Abogado(a)/Sefior(a)
JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS
INFO@QMDELAW.COM
Asunto: Radicacion: 11-97312- -8
Tramite: 11
Evento: 378
Actuacion: 519
Oficio: 23672
Folios: 5
Patente de Invencion X Patente de Modelo de Utilidad
Via Nacional
Via PCT (Fase Nacional) X Capitulo | X | Capitulo Il
No. Solicitud Internacional PCT/MY10/000019
Fecha de Presentacion Internacional 29/01/2010

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Articulo 45 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcién: Folios 6 a 37 02/agosto/2011
Reivindicaciones: Folios 38 a 40 02/agosto/2011

Folios 48 a 50 02/agosto/2011
Dibujos: Folios 42 a 47 02/agosto/2011
Prioridad: MY P120090368 29/Enero/2009

2. Analisis de la Prioridad
Se acepta la reivindicacion de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro

del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la
prioridad reivindicada.
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3. Objeto de la invencién

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capitulo primero del Titulo 10
de la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendra en cuenta
la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las
reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga mas de diez
(10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, solo se estudiaran
las cubiertas por la tasa pagada. Por tal motivo, y teniendo en cuenta la tasa pagada
por el solicitante, se estudiara las reivindicaciones 1 a 19 contenidas en los folios 48
a 50.

Titulo de la solicitud: “COMPOSICION DE COMPUESTOS FENOLICOS QUE
CONTIENEN PALMA ACEITERA PARA EL SUMINISTRO DE EFECTOS
NEUROPROTECTORES Y MEJORA COGNITIVA”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de un compuesto
antioxidante que se base preferiblemente en extractos con efectos neuroprotectores
gue mejoren el funcionamiento cognitivo.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos
fendlicos derivados de un extracto de palma aceitera.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): A61K 36/889 // 31/05; A61P 25/16 // 25/28.

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14y 21 D 486)

El uso de las reivindicaciones 7 a 19 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

5. De la solicitud de patente
Titulo

El titulo no corresponde con el objeto de la solicitud porque segun el capitulo
descriptivo los compuestos fendlicos objeto de la invencion estan contenidos en un
extracto de palma aceitera y no contienen palma aceitera , por lo cual se sugiere al
solicitante el titulo: composicion de compuestos fendlicos contenidos en un extracto
de palma aceitera con efectos neuroprotectores y mejora cognitiva.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1, 2 y 4 no son claras ni concisas porque

e Define la composicion por uso, lo cual no es una manera apropiada de
reclamar por cuanto los usos no son materia patentable de acuerdo con el Art
14 de la Decisién 486.

e El término “extractos de licor vegetal de la palma aceitera” es impreciso y no
delimita el tipo de palma aceitera (género y especie) utilizada y/o parte de la
planta utilizada, ni el tipo de extracto utilizado (compuesto(s) marcador(es) con
su correspondiente técnica de identificacion y cuantificacion, ingredientes y
proporciones del extracto). Adicionalmente, el término “licor vegetal” es
confuso y no encuentra soporte en el capitulo descriptivo.

Se requiere al solicitante definir de manera inequivoca la composicion reclamada,
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definiendo las caracteristicas como la planta utilizada y el tipo de extracto utilizado.
Se recuerda al solicitante que, para que la composicion del extracto sea materia
patentable a la luz del art. 15 D 486, es decir, para que la composicion del extracto
deje de ser el resultado del aislamiento de productos derivados tal y como estan en la
naturaleza, debe ser identificado y caracterizado el (o los) compuesto(s)
marcador(es), indicando los ingredientes y proporciones del extracto y sefalando la
técnica de identificacion/cuantificacion del compuesto marcador.

Las reivindicaciones 3, 5 y 6 no son claras porque reivindican la composicién la
reclamada por su uso en enfermedades neurodegenerativas en mamiferos, lo cual
no es una manera apropiada de reclamar, por cuanto los usos no son materia
patentable de acuerdo con el Art 14 de la Decision 486. Se sugiere al solicitante
eliminar dichas reivindicaciones.

Descripcioén (Art 28 D 486)

La descripcion no es clara porque la informaciéon que contiene no permite que la
persona del oficio normalmente versada en la materia pueda comprender la
invencion, por cuanto las caracteristicas de la invencion no se describen, por
ejemplo, no se conoce el tipo de extracto utilizado (compuesto(s) marcador(es) con
su correspondiente técnica de identificacion y cuantificacién, ingredientes y
proporciones del extracto), ni la planta utilizada por cuanto la denominacion “palma
aceitera” define especies diferentes. Se requiere al solicitante hacer las aclaraciones
necesarias.

La descripcion no divulga la invencion de manera suficientemente completa para que
la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda ejecutarla, por cuanto
no hay una referencia explicita del proceso de extraccién, ni de la obtencion de las
composiciones objeto de la invencion. Se requiere al solicitante hacer las
aclaraciones necesarias.

6. Determinacion del Estado de la Técnica
El estado de la técnica se determiné con base en la fecha de presentacién de la

solicitud de prioridad: enero 29 de 2009, y se encontraron los siguientes documentos
gue anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacion*

D1 WO2008127085 bot_anlcal extracts from_ oil palm_ vegeta,'flon 23/octubre/2008
liquor for cosmeceutical applications

El documento D1 divulga una composicion de compuestos fendlicos, acidos frutales
y azucares, extraidos de la palma aceitera.

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)
Novedad (Art 16 D486)

La reivindicacion 1 consiste en una composicion usada para proporcionar efectos

1URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
CC=WO&NR=2008127085A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=20081023&DB=worldwide.espacenet.com
&locale=en_EP
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neuroprotectores y mejorar las funciones cognitivas y motrices, dicha composicion
comprende los extractos obtenidos de licor vegetal de la palma aceitera.

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales

D1

Composicién.

Composicién

Extractos obtenidos de licor vegetal
de la palma aceitera.

Compuestos fendlicos extraidos de licor vegetal
de la palma aceitera (reivindicacion 1).

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales de la composicion de
la reivindicacién 1 habian sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo
tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Las reivindicaciones dependientes 2 — 6 no mencionan alguna caracteristica que
haga nueva a la composicion de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que no

son nuevas.

8. Conclusion

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asi:

Item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 W02008127085 1-6 Novedad
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En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) contados a
partir de la fecha de notificacion 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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término faltante de
sesenta (60) para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara
a modificar el capitulo reivindicatorio y éste contenga mas de diez (10) reivindicaciones, no
pagard la tasa de modificacidbn voluntaria pero si la correspondiente al pago por
reivindicacion adicional.

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 No. 10 de 2001.

_—

—

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Diractor de Nuevas Craaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2012-12-25

Elabord: Maria Del Pilar Obando PatiNo
Reviso: Consuelo Leguizamon Leguizamon
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