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CARLOS R. OLARTI, mayor de cdad y vecino de Bogotd, identificado tal como aparece al pic
de mi firma, cn mi caracter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo
siguicntc antc ¢l auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal de prérroga previsto en
cl articulo 45 de la Decision 486, haciendo uso de la suspension de términos provista en la
Resolucion 5540 del 23 de febrero de 2013, mediante la cual se suspendicron los términos en 2

dias, ¢l 26 y 27 de marzo de 2013, en los siguientes términos:

1 En primer lugar, con cl animo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me

pcrmito adjuntar un Capitulo Reivindicatorio Modificado, que reemplaza en su totalidad al

Capitulo Reivindicatorio modificado voluntariamente el 27 de octubre de 2011.

Asi cntonces, cn la Rcivindicacion 10 del Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto se
modifico cl limite inferior de las cantidades de lactoferrina, sales minerales y glutation de 0% a

1%.
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Valga anotar quc las modificaciones cfectuadas al Capitulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad
con lo estipulado en cl Articulo 34 de la Decisidn 486, ya que éstas de ninguna manera implican

una ampliacidn dc la protcecion correspondiente a la divulgacion contenida en la solicitud inicial.

2. a- [.a l:xaminadora argumenta que el Capitulo Reivindicatorio carcce de concision,
ya quc las Reivindicaciones 9y 11, 5y 14, 7y 15, 6 y 16 definen las mismas caracteristicas

csenciales de la composicidn.

Adicionalmente, la Examinadora sostiene que las Reivindicaciones 1, 10, 21 y 22 son repetitivas

en lo rclacionado con la definicion de la composicion solicitada.

b- 1) En primer lugar, llamo respetuosamente la atencion de la Examinadora
sobre ¢l hecho quc las Reivindicaciones 5, 6, 7 y 9 hacen referencia a materia diferente a la

rcclamada en las Reivindicaciones 11, 14, 15y 16.

Como la Examinadora podra notar, el primer grupo de reivindicaciones, es decir, las
Reivindicaciones 5, 6, 7 y 9, dependen de las Reivindicaciones 1, 2 y 3, donde se reclama una
composicidn probidtica que comprende:
a) uno 0 mas componentes probiodticos, que comprenden:
1) Bifidobacterium longum R175; y
1) al menos una especie de bacteria seleccionada del grupo de bacterias que
consta de Lactobacillus rhamnosus R11, Lactobacillus helveticus RS2 'y

Lactobacillus plantarum R1012; y

b) una composicidn vehiculo que comprende:
1) uno o mas componentes prebioticos;
2) lactoferrina;
3) una o mas sales minerales, y opcionalmente,

4) glutation.

Iin las Rcivindicacioncs 5 a 9 se especifican los componentes de la composicion vehiculo,

particularmente la naturaleza de las sales de magnesio, potasio, zinc, cobre, y el prebidtico.
De la lectura de cstas reivindicaciones es evidente que el alcance de la invencidn abarca cualquier

composicidén probidtica que reuna los componentes antes indicados, independi¢ntemente de la

cantidad c¢n quc cada uno de dichos compuestos esté presente en la mezcla, lo cual cumple con lo
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cstablecido cn cl Instructivo para cl Examen de Solicitudes de Patentes de Invencién y Modelos
de Utilidad dc la Superintendencia de Industria y Comercio, que secfiala respecto a las
rcivindicacionces: “Una reivindicacién independiente es la que contiene todas las caracteristicas

esenciales de la invencion y es autosuficiente...”.

Como la Examinadora podra rcconocer un inventor estd en su derccho de reclamar proteccion
para la totalidad dc un concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste,
sicmpre y cuando se conserve el principio de unidad de invencién y no haya arte previo que
afccte su patentabilidad. s decir, una reivindicacion puedc ser tan amplia como se requicra para
asi poder cnmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado y no solamente las
modalidades prefcridas o cspecificamente cjemplificadas en la solicitud. Adicionalmente, un
inventor ticne ¢l derecho de precisar en las reivindicaciones dependientes caracteristicas de dicho
concepto inventivo, que corresponden a diferentes modalidades de la invencion. En este sentido,
cl Instructivo de la SIC establece: “[l examinador debe tener en cuenta que la dependencia estd
dada porque todas las caracteristicas esenciales de la reivindicacion independiente estdn
presentes en la reivindicacion dependiente. Las caracteristicas esenciales son el conjunto de
elementos que soluciona el problema técnico. En consecuencia, una reivindicacion dependiente
es la que contiene todas las caracteristicas de la reivindicacion de la cual depende y ademds: i)

hace referencia a ésta; y_ii) adiciona una o mds caracteristicas _que limitan el objeto a

proteger”. * (Subrayado fucra de texto)

‘'eniendo en cuenta lo anterior, la Reivindicacion 10 reclama otra modalidad de la invencién, que
presenta ¢l mismo concepto inventivo por lo que se conserva la unidad de invencion, sin
cmbargo, recclama una modalidad més especifica respecto a lo reclamado en la Reivindicacion 1.
Particularmente, la Reivindicacion 10 presenta cantidades especificas de los componentes de la
composicion probidtica.  De la misma manera que las Reivindicaciones 5 a 9, las
Reivindicaciones 11 a 20, que son dependientes de la Reivindicacion 10 (independiente),
cspecifican aun mas los componentes de la composicion vehiculo, particularmente la naturaleza

de las salcs dec magnesio, potasio, zinc, cobre, y el prebidtico, asi como sus cantidades.

'Instructivo Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion y Modelo de utilidad. Superintendencia de Industria y
Comcrceio. 2012. Scceidn 2.6.4.1. Pagina 37. Relativo al tipo de reivindicaciones (disponible electrénicamente en
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/propiedad _industrial/Formatos/P102-106.pdf)

*Instructivo Examen de Solicitudes de Patentes de Invencién y Modelo de utilidad. Superintendencia de Industria y
Comercio. 2012, Scccidon 2.6.4.2. Pégina 37. Relativo al tipo de reivindicaciones (disponible electronicamente en
hitp://www sic.gov.co/recursos_user/documentos/propiedad_industrial/Formatos/P102-106.pdf)
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Asi, aunque la informacién de las Reivindicaciones 5, 6, 7'y 9 es similar a las caracteristicas de
las Rcivindicacioncs 11, 14, 15 y 16, las primeras al depender del primer grupo de la
Reivindicacion 1, su alcance es mucho mas amplio que el del objeto definido en las
Reivindicaciones 11, 14, 15y 16, que son dependientes de la Reivindicacion 10, que reclama una

modalidad particular de las composiciones probidticas de la invencion.

L.o anterior encuentra sustento también en la “doctrina de diferenciacién de Reivindicaciones”,
quc cstablece que en una solicitud de patente debe asumirse que dos 0 més reivindicaciones no
tendran cl mismo alcance, si no cn cambio, se presume que cada reivindicacion protege un
aspecto diferente de la invencion. Esta estrategia de redaccion —usada y aceptada a nivel
mundial- consistc en reclamar el concepto inventivo de la manera mas amplia y luego reclama

modalidades preferidas mas y mas especificas.

Por lo anterior, considero que respctuosamente que la materia de las Reivindicaciones 5, 6, 7y 9

no se repite en las Reivindicaciones 11, 14, 15 y 16.

11) Dc otra parte, respecto a las Reivindicaciones 1, 10, 21 y 22, me permito

scfialar respetuosamente que lo expresado por la Examinadora es incorrecto.

Como lo scial¢ anteriormente para las Reivindicacion 10, y aplica igualmente para las
Reivindicaciones 21 y 22, dichas reivindicaciones pretenden reclamar modalidades especificas y
particularcs de la invencion, las cuales comparten el mismo concepto inventivo de la

Reivindicacion 1, por lo que sc conserva el principio de unidad de invencion.

De hecho, y como lo sefiala la SIC en su Instructivo, “La solicitud puede contener mds de una
reivindicacion independiente™  asi, en ningun sentido las Reivindicaciones 10, 21 y 22 repiten la
matcria dec la Reivindicacion 1, pues contrario a lo que argumenta la Examinadora, dichas

reivindicacioncs pretenden proteger composiciones probidticas particulares.

Asi las cosas, considero superada la anterior objecion, por lo que las Reivindicaciones 10, 21 y 22

no pretenden reclamar repetidamente la materia de la Reivindicacion 1.

¥ Instructivo Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion y Modelo de utilidad. Superintendencia de Industria y
Comercio. 2012. Seccidn 2.6.4.1. Pagina 37. Relativo al tipo de reivindicaciones (disponible clectrénicamente en
hitp://www.sic.gov.co/recursos _user/documentos/propiedad industrial/Formatos/P102-106.pdf)
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3. a- ILa Iixaminadora sefiala quc la patente US 2004/223956 (D1) afecta la novedad de

fa presente invencidn.

lLa lixaminadora argumenta que D1 divulga el uso de las bacterias Lactobacillus rhamnosus,
Lactobacillus plantarum 'y Lactobacillus helvaticus, asi como Bifidobacteria, en férmulas
probidticas comerciales. Segun la Examinadora, dichas férmulas incluyen estabilizantes y
azucares como frutooligosacaridos y frutosa, entre otros. Ademas, este documento revela un
sistcma de encapsulacion anaerdbica utilizando nitrégeno de purga instante de unién (NPIB) para
protcger las formulaciones cmulsionadas cn aceite, las cuales se puede emplear con polvos,
liquidos a basc de accite, suspensiones a base de aceite, ceras, pastas de bajo contenido de agua y

cmulsiones de una variedad de compuestos bioactivos, incluyendo lactoferrina.

Particndo dc csta informacidn, la Iixaminadora realiza una comparacion de las caracteristicas

csenciales de la presente invencion con las de D1 en la siguicnte tabla:

Caracteristicas esenciales D; .
Composicion probidtica Composicién probidtica
Bifidobacterium longum'y Lactobacillus rhamnosus,
Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum y
Lactobacillus helveticus y Lactobacillus helvaticus, as/
Lactobacillus plantarum como Bifidobacteria
Vehicuto que comprende: uno o
mas prebidticos, lactoferrina, una o | lactoterrina.
mas salies minerales o glutation.

l.a IZxaminadora concluyc a partir de la anterior tabla que la presente invencidon no es novedosa a

la luz de la informacion divulgada cn DI,

b- Iin primer lugar, me permito llamar nuevamente la atencién de la Examinadora
sobre la materia aqui reivindicada, particularmente composiciones probidticas que comprenden:
a) uno 0 Mas componentes probioticos, que comprenden:
1) Bifidobacterium longum R175;y
i) al menos una especie de bacteria seleccionada del grupo de bacterias que
consta de Lactobacillus rhamnosus RI11, Lactobacillus helveticus RS2 'y

Lactobacillus plantarum R1012; y

b) una composicién vehiculo que comprende:
1) uno o mas componentes prebioticos;
2) lactoferrina;
3) una o mas salcs minerales, y opcionalmente,
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4) glutation.

Ahora bien, los inventores han cncontrado que una combinaciéon de una mezcla especifica de
componentes probidticos cuando ¢s mezclada en el vehiculo de la Reivindicacién 1, presenta
mayor supcrvivencia de las bacterias de la especie Bifidobacterium longum, asi como un 6ptimo
desempefio cn la accidon mejoradora de la salud, ¢l mantenimiento y/o restauracion de la salud
intestinal, ¢l mancjo de las consecuencias del estrés y el comportamiento en la actividad
antiinflamatoria ¢ inmunomoduladora. Incluso, las composiciones de la invencidn exhiben una
supcrvivencia aumentada o mejorada de los componentes probidticos que transitan a través del

tracto gastrointestinal.

Ahora bien, D1 divulga una composicion que comprende una bacteria acido lactica, tal como una
ccpa de Lactobacillus, un accite comestible e ingredientes estabilizantes, que incluyen

fructooligosacéridos, fructosa y lactoferrina. La composicion divulgada cn D1 no incluye sales

mincrales ni glutatibn. He aca una primera diferencia entre la composicidn reivindicada y la

mencionada en D1,

Ademds, c¢s muy importante tencr en cuenta que a diferencia de la presente invencién, la
referencia D1 describe composiciones probidticas derivadas de bacterias del acido lactico que
han sido cmulsionadas en aceites prebidticos comestibles y empaquetadas en un sistema de
cncapsulacion anaerobica (véase el parrafo [0017] de D1). La invencion descrita en D1 requicre

el uso de accites _comestibles, cn contraste, la_presente invencién no incluye aceites

comestibles ni requicre de un sistema de encapsulacion anaerébica. D1 da a conocer quc la

suspension  de  bacilos dcido lacticos en aceites comestibles resulta en composiciones
probidticas/prebidtico con mayor viabilidad. La importancia de los aceites comestibles en la
invencion de la anterioridad citada cs enfatizada en D1 por los estudios llevados a cabo en el
Ejemplo 1, titulado "Preparacion y ensayo de Aceites prebidticos” en los que se evalud la
recupceracion de los lactobacilos a partir de aceites seleccionados (véanse los parrafos [0067] a

[0070] de D1).

Adicionalmente, las muestras de probidticos preparados en el Ejemplo 2 de D1 incluyen el aceite
comestible y ¢l cnvasado en cépsulas por el método de nitrogeno purgado y union instantanea
(véanse los parrafos [0071] a [0073] de D1). D1 requiere aceites comestibles y empaquetamiento

cn capsulas utilizando el sistema nitrégeno de purga y unidn instantanea, que no son elementos

csenciales de la presente invenceion.
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Iin cada uno de los tres parrafos precedentes se muestran diferencias existentes entre la invencion

de D1 y la composicion de la presente solicitud.

Habiendo cstablecido las diferencias entre las composiciones de D1 y la presente invencidn, vale
la pcna recordar que para fundamentar una afectacion valida contra la novedad de una invencion,

¢l artc previo debe divulpar explicitamente todas v cada una de las caracteristicas de la

. PP N , rga . .. .. .

invencion." s més, el Tribunal Andino de Justicia (TAJ) ha determinado que para establecer una
objccion valida contra la novedad, la divulgacién del arte previo debe ser lo suficientemente
detallada para quc una persona versada cn la materia pueda usar dicha informacidon para

reproducir y explotar la invencion.’

Asi, la presente invencion es novedosa respecto a D1, pues en dicho documento se divulgan
composicioncs completamente diferentes a la presente invencion, como se explicd anteriormente,

por lo que no pucde afectar su novedad.

4. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por la Examinadora en su
primer examen de fondo, han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el
Despacho tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad y proceda con la concesion de la

patente.

Atentamente,

CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 dc Bogota
T.P. 74295

Anexo: Capitulo Reivindicatorio Modificado.

g Manual Andino de Patentes. (2004). Seccidn 9.4, (disponible en
hitp://www.comunidadandina.org/public/patentes. pdf).

* Proceso 06-1P-89 (http:/intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-1P-2005.doc); y Proceso 36-1P-
2004 (hitp://www notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm)
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Primer Examen de Fondo

P2011/000132
CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Primer Examen de Fondo)
1. Una composicidn probidtica que comprende:
a) uno o mas componentes probidticos, que comprenden Bifidobacterium

longum R175 y al menos una especie de bacteria seleccionada del grupo de bacterias que
consta de Lactobacillus rhamnosus R11, Lactobacillus helveticus R52 y Lactobacillus

plantarum R1012; y

b) una composicion vehiculo que comprende:
1) uno 0 mas componentes prebidticos;
2) lactoferrina;
3) una o mas sales minerales, y opcionalmente,

4) glutation.

2. La composicion de la Reivindicacion 1, en donde los componentes prebidticos son

seleccionados a partir de inulina, fructosa y fructooligosacaridos.

3. I.a composicidn de la Reivindicaciéon 1, en dondc las sales minerales son una o mas

salcs scleccionadas del grupo que consta de sales de magnesio, potasio, cobre y zinc.

4, I.a composicién de la Reivindicacion 1, en donde los probidticos estdn presentes en
una cantidad aproximada de Bifidobacterium longun R175 50 billones de UFClg;
Lactobacillus helveticus R52 150 billones de CFU/g; y Lactobacillus plantarum R1012
150 billones de CFU/g.

5. [La composicién de la Reivindicacidon 3, en donde el magnesio es el gluconato de
magnesio.

6. I.a composicion de la Reivindicacion 3, en donde ¢l potasio es el citrato de potasio.
7. ILa composicion de la Reivindicacion 3, en donde el zinc es el gluconato de zinc.

8. La composicion de la Reivindicacion 3, en donde el cobre es el citrato de cobre.

9. l.a composicion de la Reivindicacion 2, en donde el prebidtico es una mezcla de

inulina y fructosa.
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10.  Una composicion probidtica que comprende:

a) una mezcla de componcntes probidticos que comprende Bifidobacterium
longun 50 billones de UIC/g; Lactobacillus helveticus 150 billones de CFU/g; y
Lactobacillus plantarum 150 billones de CFU/g; y

b) un vehiculo que comprende:

1) una mezcla de prebidticos que comprende alrededor del 80% del total
de la composicion del vehiculo;

2) lactoferrina en  una cantidad de aproximadamente 1 a
aproximadamente 10% del total de la composicion del vehiculo;

3) sales mincrales scleccionadas del grupo que consiste de: sales de
magnesio, potasio y sales de zinc, donde el magnesio esta presente en la composicion del
vehiculo en una cantidad de aproximadamente 1% a aproximadamente 100%; donde el
potasio csta presente en una cantidad de aproximadamente 1% a aproximadamente 100%
de la composicion del vehiculo; y en donde el zinc estd presente en una cantidad de
aproximadamente 1% a aproximadamente 100% de la composicién del vehiculo; y

4) glutation, cn donde el glutation estd en una cantidad de

aproximadamente 1% a 20% de la composicion del vehiculo.

11, La composicion de la Reivindicacion 10, en donde el prebidtico es una mezcla de

inulina y fructosa.

12. La composicién de la Reivindicacion 11, en donde la inulina esta presente en una

cantidad dc aproximadamente el 20% de la composicion vehiculo.

3. La composicion de la Reivindicacién 11, en donde la fructosa estd presente en una

cantidad de aproximadamente el 50% de la composicion vehiculo.
p p

14, l.a composicién de la Reivindicaciéon 10, en donde el magnesio es el gluconato de
magncsio.

15, Lacomposicion de la Reivindicacion 10, en donde ¢l zinc es el gluconato dé zinc.
16. La composicion de la Reivindicacion 10, en donde el potasio es el citrato deipotasio.
17. l.a composicién de la Reivindicacion 14, en donde el gluconato de magnesio se

cncucntra en una cantidad de aproximadamente 14% a 16% de la composicion vehiculo.
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18.  La composicién de la Reivindicacion 15, en donde el gluconato de zinc se encuentra

cn una cantidad dc aproximadamente 5% dc la composicidn vehiculo.

19.  La composicién de la Reivindicacion 16, en donde el citrato de potasio se encuentra

cn una cantidad de aproximadamente 5% de la composicion vehiculo.

20. I.a composicion de la Reivindicacion 10, que comprende ademas uno o mas aditivos
scleccionados del grupo formado por saborizantes, conservantes, colorantes, edulcorantes,

cxcipientes, diluyentes, rellenos y antiaglomerantes farmacéuticamente aceptables.

21.  Una composicion probidtica que comprende:
a) una mezcla de componentes probidticos que consiste en Bifidobacterium

longum R175 y Lactobacillus rhamnosus R11;

b). un componente prebiotico que consta de inulina y fructosa;
c) lactoferrina;
d) una mezcla de sales minerales que consta de magnesio y zinc; y
c) Saccharomyces boulardii.
22, Una composicion probidtica que comprende una mezcla de componentes

probidticos que incluye Bifidobacterium longun 50 billones de UFClg; Lactobacillus
helveticus 150 billones de CIFU/g; y Lactobacillus plantarum 150 billones de CFU/g; y un
vchiculo que comprende: una mevcla de prebidticos que comprende inulina en una cantidad
dec 20% dcl vehiculo y fructosa en una cantidad superior al 50% o mas del total de la
composicion vchiculo, lactoferrina ¢n una cantidad de aproximadamente 0,5% de la
composicion vchiculo, gluconato de magnesio en una cantidad entre 14% y 16 % del total
de la composicién vehiculo, citrato de potasio estd presente en una cantidad de
aproximadamente 5% del total de la composiciéon vehiculo y gluconato de zinc en una
cantidad dc alrededor del 5% del total de la composicién del vehiculo, y glutatién, en donde
cl glutation csta presente en la composicion vehiculo en una cantidad de alrededor del 1 %

de la composicion del vehiculo total.
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