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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RAD: 11-168037- -7 FECHA: 2013-05-28 17:35:07
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)
MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO

Asunto: Radicacion: 11-168037- -7

Tramite: 11

Evento: 378

Actuacion: 519

Oficio: 9674

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/ES2010/000176
Fecha de Presentacion Internacional 21/04/2010

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

Descripcion: Folios 6 a 23 06/Diciembre/2011
Reivindicaciones: Folios 24 a 25 06/Diciembre/2011
Dibujos: Folios 26 a 30 06/Diciembre/2011
Prioridad: Espafia P200930141 07/Mayo/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.

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
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pagada por la solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones
adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga méas de diez (10) reivindicaciones y
no se haya pagado la tasa complementaria, s6lo se estudiaran las cubiertas por la tasa
pagada. Para la presente solicitud se estudié el capitulo reivindicatorio completo.

Titulo de la solicitud: “Envase inteligente para la deteccién de organismos”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar
materiales para la deteccion de microorganismos en alimentos y otros productos
envasados.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un material que
comprende un soporte solido adsorbente parcialmente polar (papel) impregnado en una
disolucién que comprende vainillina y que actia como un sensor colorimétrico para la
deteccién visual del crecimiento de organismos en fase de vapor.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacién Internacional de
Patentes (CIP): C12Q 1/04

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

El uso de las reivindicaciones 6 a 14 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

5. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

1) La reivindicacién 1, carece de claridad y concisiébn ya que no incluye todas las
caracteristicas esenciales de la invencion. El “material” reclamado esta definido de
forma muy general, lo que no permite tener claridad sobre el alcance de la
invencion. Se sugiere tener en cuenta que la reivindicacion independiente debe ser
autosuficiente y no deben declararse las caracteristicas esenciales en las
reivindicaciones dependientes. De este modo se debe reclamar con claridad la
naturaleza del “material” reivindicado, incluyendo las caracteristicas y propiedades
esenciales;

2) Las expresiones “parcialmente”, “al menos” y “estd en un rango de” no permiten
tener claridad sobre la materia reclamada. Se sugiere usar términos precisos que
definan a la invencion (reivindicaciones 1, 3y 4);

6. Determinacion del Estado de la Técnica
El estado de la técnica se determin6 con base en la fecha de presentacién de la solicitud

de prioridad: 7 de mayo de 2009 y se encontraron los siguientes documentos que
anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacién*
D1? WO 2006065350 "Microbial detection and quantification" 22 de Junio 2006
D22 US 4900681 “Hydrazine detection” 13 de Febrero 1990

1 http://www.patentlens.net/patentlens/patents.html?patnums=WO_2006 065350
2 http://www.patentlens.net/patentlens/patents.html?patnums=US_4900681

Expediente 11-168037- -7 ler Art 45



, Pros ad
Indusiria vy Comercio p S
SUPERINTENDENCIA -

3
El documento D1 el cual ensefia métodos semicuantitativos y cuantitativos para detectar
la presencia de microbios en una muestra por medio de colorimetria (Resumen).

El documento D2 el cual ensefia un método para la deteccidn colorimétrica de hidracina y
sus derivados (Resumen).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicacion 1 consiste en un material que comprende un soporte sélido adsorbente
parcialmente polar impregnado en una disolucién que comprende vainillina.

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

Caracteristicas esenciales D1
Un material gue comprende, Material que comprende (P&g. 30 Lineas 8-13).
Soporte sélido adsorbente parcialmente polar iustrato solido adsorbente como papel (Pag. 30
ineas 8-13).
Impregnado en una disolucién que comprende Impregnado en vainillina disuelto en etanol (Pag.
vainillina 33 Lineas 29-30)

Las caracteristicas esenciales del material de la reivindicacion 1 habian sido divulgadas
previamente en el documento D1 el cual ensefia métodos semicuantitativos y cuantitativos
para detectar la presencia de microbios en una muestra por medio de colorimetria en un
material que puede ser papel y el cual puede estar impregnado de una disolucion de
vainillina en etanol (Resumen; P4ag. 33 Lineas 29-30; Pag. 30 Lineas 8-16).

En consecuencia, la reivindicacion 1 carece de novedad, segun lo divulgado en el
documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 2 — 5 no mencionan alguna caracteristica que haga
nueva a la composicion de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que no son
nuevas.

Nivel inventivo (Art18 D486)

La parte caracteristica de la reivindicacion 7, ain cuando se encabeza en términos de
empleo (relativo a un uso), denota un procedimiento para la deteccion de
microorganismos que se lleva a cabo en fase de vapor, sin contacto directo entre el
material y los microorganismos.

Las reivindicaciones 8 y 9, aunque también se encabezan en términos de un uso (exento
de patentabilidad), denotan caracteristicas del procedimiento de deteccion las cuales
indican que el cambio de color es visualmente perceptible en presencia de
microorganismos y que los microorganismos detectados incluyen mohos, levaduras y/o
bacterias.

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

Caracteristicas esenciales D1 D2
un procedimiento para la Método para deteccion de Método para deteccion de
deteccion de microorganismos microorganismos (Pag. 1 lineas 7-8) hidracina (Col. 2 Lineas 1 — 4).
No menciona sensor colorimétrico de

se lleva a cabo en fase de vapor
sin contacto directo entre el
material y los microorganismos

sustancias presentes en el aire
sin necesidad de contacto directo
(Col. 2 Lineas 4 — 15).
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cambio de color es visualmente
perceptible

Colorimetria visualmente perceptible
(Pég. 29 lineas 5 — 10)

Colorimetria Col. 2 Lineas 4 —
15).

microorganismos detectados

Detecta la presencia de microbios
(Péag. 5 lineas 23 — 25).

deteccion de hidracina Col. 2
Lineas 1 — 4).

incluyen mohos, levaduras y/o
bacterias.

La diferencia entre la materia divulgada en el documento D1 y la reivindicacion 7 de la
presente solicitud consiste en que ésta Ultima menciona que la deteccion se lleva a cabo
sin necesidad de contacto directo entre el material y los microorganismos.

El efecto que produciria dicha diferencia seria una mejor deteccién de microorganismos,
pues aunque el material y el microorganismo estén alejados uno del otro, la fase de vapor
seria suficiente para su deteccion.

El problema técnico objetivo de la presente solicitud seria: ¢(Como lograr una mayor
deteccion de microorganismos adn en ausencia de contacto directo con el sensor
colorimétrico?

En la presente solicitud dicho efecto no es evidente, puesto que no hay soporte en la
descripcion de dicha realizacion ni hay datos comparativos presentados en la descripcion
que sustenten un efecto sorprendente de la inclusion de dicha caracteristica.

Sin embargo, el efecto de la vainillina como sensor colorimétrico de sustancias presentes
en el aire ya habia sido divulgado en el documento D2, valiéndose de que se trata de una
disolucidn de la vainillina en sustancias solventes (Col. 2 Lineas 4 — 15). De este modo,
resulta obvio para la persona medianamente versada en la materia, tener en cuenta las
consideraciones del documento D2 para incorporarlas en el documento D1, y asi llegar a
la consecucion de la presente solicitud.

De esta forma, la reivindicacion 7 no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18 D
486).

La caracteristica esencial de la reivindicacién 8 habia sido divulgada previamente en el
documento D1 al indicar un método para deteccion de organismos basado en la deteccién
visual de cambios de color (Pag. 11 lineas 7 — 26, Pag. 29 lineas 5 — 10).

Por lo tanto, la reivindicacion 8 carece de nivel inventivo.

La caracteristica esencial de la reivindicacion 9 habia sido divulgada previamente en el
documento D1, al indicar que el método para deteccion de microbios resulta atil para
mohos, levaduras y/o bacterias (Pag. 5 lineas 23 — 25).

En consecuencia, la reivindicacion 9 tampoco cumple con el requisito de nivel inventivo.

8. Conclusion

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

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 WO 2006065350 1-5 Novedad
D2 US 4900681 7,8y9 Nivel inventivo
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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) dias
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) dias 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 2013-06-04

Elabord: Edna Carolina Bonilla Leon
Reviso: Consuelo Leguizamon Leguizamon
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